BUNKER & BKR PRZECIWKO OHIM — MARINE STOCK (B.K.R.)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCI]I (czwarta izba)

#*

z dnia 5 pazdziernika 2005 r.

W sprawie T-423/04

Bunker & BKR, SL, z siedziba w Almansa (Hiszpania), reprezentowana
przez adwokata J. Astiza Sudreza,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Garcie Murillo, dzialajaca
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,
* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izbg Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

Marine Stock Ltd, z siedzibg w Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze (Zjednoczone
Krélestwo), reprezentowana przez adwokata M. de Justo Bailey,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
30 czerwca 2004 r. (sprawa R 0458/2002-4), wydana w postepowaniu w sprawie
sprzeciwu miedzy Bunker & BKR, SL i Marine Stock Ltd,

SAD PIERWSZEJ INSTANCJIWSPOLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

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

sekretarz: J. Palacio Gonzdlez, gtéwny administrator,

po zapoznaniu sie ze skargg zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 8 pazdziernika
2004 r.,
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po zapoznaniu sie z pismem skarzacej, ztozonym w sekretariacie Sadu w dniu
15 listopada 2004 r., w ramach ktérego zada ona w szczegdlnosci obcigzenia
kosztami strony pozwanej na podstawie art. 87 § 2 regulaminu Sadu,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
3 lutego 2005 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie
Sadu w dniu 21 stycznia 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 maja 2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 16 pazdziernika 1997 r. skarzaca dokonala, na podstawie rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), w zmienionym brzmieniu, zgloszenia znaku
towarowego w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM).
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Zgloszenie dotyczylo oznaczenia graficznego przedstawionego ponizej:

Towary i uslugi, dla ktérych dokonano zgloszenia, naleza do klas 18, 25 i 39
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego oraz odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

— klasa 18: ,Skéra i imitacje skéry, wyroby z tych materialéw, nieujete w innych
klasach; skéry zwierzece; skéry surowe; kufry i torby podrézne; parasole zwykte
i przeciwstoneczne, laski; bicze, uprzeze i wyroby rymarskie”;

— Kklasa 25: ,0dziez damska, meska i dla dzieci, paski, buty (z wyjatkiem butéw
ortopedycznych) oraz kapelusze”;
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— klasa 39: ,Transport, pakowanie i sktadowanie odziezy damskiej, meskiej i dla
dzieci, paskéw, butéw (z wyjatkiem butéw ortopedycznych) oraz kapeluszy”.

W dniu 31 sierpnia 1998 r. zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 66/98.

W dniu 30 listopada 1998 r. Jack Schwartz Shoes, Inc. (obecnie Marine Stock Ltd,
zwana dalej ,interwenientem”) zlozyla sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego
oznaczenia jako wspélnotowego znaku towarowego.

Sprzeciw dotyczyl rejestracji zgloszonego oznaczenia dla wszystkich towaréw i ustug
wskazanych w zgloszeniu i opieral si¢ na wczesniejszych znakach towarowych
dotyczacych niektérych towaréw nalezacych do klasy 25, wéréd ktérych znajduje sie
austriacki znak towarowy BK RODS.

Na poparcie swojego sprzeciwu interwenient powolal wzgledne podstawy odmowy
rejestracji wskazane w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 40/94 ze zm. oraz
art. 8 ust. 4 i 5 tego rozporzadzenia.

Decyzja z dnia 27 marca 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM uwzglednil sprzeciw
odnos$nie do towaréw z klasy 25, uznajac, ze miedzy zgloszonym oznaczeniem
a austriackim znakiem towarowym BK RODS istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad, poniewaz ogélne poréwnanie przedmiotowych oznaczeti
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ukazuje ich podobiefistwo na plaszczyZnie wizualnej i fonetycznej. W czesci
dotyczacej towaréw i ustug z klas 18 i 39 sprzeciw oddalono.

W dniu 24 maja 2002 r. skarzaca zlozyta odwolanie od tej decyzji.

Decyzja z dnia 30 czerwca 2004 r. (zwang dalej ,zaskarzong decyzjg”) Izba
Odwolawcza oddalita odwotanie i obcigzyla skarzaca kosztami postepowania.
Stwierdzila ona, ze z uwagi na identyczno$¢é nalezacych do klasy 25 towaréw
objetych zgloszeniem oraz wczeséniejszym znakiem towarowym interwenienta, jak
réwniez na pewien stopieni podobienistwa wizualnego i fonetycznego przedmioto-
wych oznaczen, istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad w odniesieniu
do tych znakéw towarowych wéréd austriackiego kregu odbiorcéw w rozumieniu
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Odnoénie do powolywanej przez
skarzaca okolicznodci, zgodnie z ktéra Wydzial Sprzeciwéw dokonal poréwnania
zgloszonego znaku towarowego jedynie z austriackim znakiem towarowym
BK RODS, Izba Odwolawcza twierdzi, ze skoro istnialo prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad w odniesieniu do tych dwéch znakéw towarowych, wydzial
ten nie mial obowigzku badania innych znakéw towarowych.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— zmiane zaskarzonej decyzji w cze$ci odnoszacej sie do podobienstwa oznaczen
oraz przedmiotowych towaréw w ten sposéb, ze nalezy oddali¢ sprzeciw
i uwzgledni¢ zgloszenie znaku towarowego w stosunku do wszystkich towaréw
objetych zgloszeniem;
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— ewentualnie, stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji, tak aby Wydzial
Sprzeciwéw dokonal wlasciwego poréwnania przedmiotowych oznaczen, biorac
pod uwage réznice wizualne i fonetyczne miedzy elementami stownymi
zgloszonego znaku towarowego oraz wczeéniejszego znaku towarowego, jak
réwniez brak prawdopodobieristwa skojarzenia przez konsumentéw.

12 Urzad wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

13 Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— potwierdzenie zaskarzonej decyzji oraz oddalenie zgloszenia znaku towarowego
w stosunku do towaréw z klasy 25;

— oddalenie zgloszenia znaku towarowego skarzacej w stosunku do towardéw
i ustug z klas 18 i 39.
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Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci

W przedmiocie dopuszczalnoéci pierwszego zadania skarzacej zmierzajacego do
uwzglednienia jej zgloszenia

OHIM podnosi zarzut niedopuszczalnoéci zadania skarzacej uwzglednienia przez
Sad jej zgloszenia.

W ramach swojego pierwszego zadania skarzaca wnosi do Sadu o nakazanie OHIM
uwzglednienia jej zgloszenia. Tymczasem OHIM, zgodnie z art. 63 ust. 6
rozporzadzenia nr 40/94, zobowiazany jest do podjecia niezbednych s$rodkéw
w celu zastosowania sie do orzeczenia sagdu wspdlnotowego. Sad nie moze zatem
kierowa¢ do OHIM takiego nakazu. To na urzedzie spoczywa obowigzek
wyciggniecia konsekwencji z sentencji oraz z uzasadnienia niniejszego wyroku
[wyroki Sadu z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T-163/98 Procter & Gamble przeciwko
OHIM (BABY-DRY), Rec. str. I1-2383, pkt 53; z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie
T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec.
str. 11-433, pkt 33; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik
przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 12 oraz z dnia 23 pazdziernika
2002 r. w sprawie T-388/00 Institut fiir Lernsysteme przeciwko OHIM —
Educational Services (ELS), Rec. str. 11-4301, pkt 19].

Wynika z tego, Ze pierwszy zarzut skarzacej jest niedopuszczalny w zakresie, w jakim
zmierza do nakazania przez Sad, aby OHIM dokonal rejestracji zgloszonego
oznaczenia.
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W przedmiocie dopuszczalnosci drugiego zadania skarzacej

W ramach swoich zadan, na podstawie art. 134 § 2 regulaminu Sadu, interwenient
zwraca si¢ do Sadu o oddalenie zgloszenia skarzacej w stosunku do towaréw i ustug
z klas 18 i 39. Jej zdaniem, zasadniczo wystepuje prawdopodobiefistwo wprowa-
dzenia w btad w odniesieniu do spornych oznaczen dotyczgce zaréwno towaréw
z klasy 25, jak i towaréw i ustug z klas 18 i 39, z uwagi na waski zwiazek uzupelnienia
istniejacy miedzy towarami z klasy 25 i ustlugami z klasy 39, jak réwniez
podobienistwa produktéw z klas 25 i 18.

Na rozprawie OHIM i skarzaca podnieli niedopuszczalnos$é tego zarzutu z tego
powodu, ze do Izby Odwolawczej nie zwrécono sie z kwestia zasadnosci oceny
zgloszenia skarzacej przez Wydzial Sprzeciwéw odno$nie do towaréw i uslug
nalezacych do klas 18 i 39.

Na podstawie art. 135 § 4 regulaminu Sadu pisma stron nie moga zmieniac
przedmiotu sporu przed Izba Odwotawcza.

Tak wiec w niniejszej sprawie Wydzial Sprzeciwéw w swojej decyzji z dnia 27 marca
2002 r. oddalil sprzeciw interwenienta odnosnie do towardéw i ustug z klas 18 i 39,
a interwenient nie zakwestionowal tej oceny Wydzialu Sprzeciwéw przed Izba
Odwolawcza.
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Poniewaz interwenient poprzez swdj trzeci zarzut zmienil przedmiot sporu, nalezy
zatem odrzuci¢ ten zarzut jako niedopuszczalny [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia
31 stycznia 2001 r. w sprawie T-24/00 Sunrider przeciwko OHIM (VITALITE), Rec.
str. 11-449, pkt 13].

Wynika z tego, ze trzeci zarzut interwenienta nalezy odrzuci¢ jako niedopuszczalny.

Co do istoty sprawy

Argumenty stron

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

Skarzgca powoluje sie na zasady wypracowane przez Trybunat i Sad dotyczace oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad [wyrok Trybunalu z dnia 11 listopada
1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. [-6191, pkt 22 oraz wyrok Sadu z dnia
23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit
Liberto (Fifties), Rec. str. [1-4359, pkt 26].

W przypadku przecigtnego konsumenta, ktérego poziom uwagi rézni sie
w zaleznosci od kategorii danych towaréw lub uslug (wyrok Trybunalu z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819,
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pkt 26), skarzaca podnosi, ze w tym przypadku, poniewaz wcze$niejszy znak byt
znakiem austriackim, to terytorium wlasciwym w celu przeprowadzenia analizy
prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad jest Austria, ktérej obywatele,
a w szczegolnosci jej mlodzi mieszkancy, wladaja jezykiem angielskim. Mlodziez
jest zreszta bardzo uwazna na oznaczenia ubioréw lub butéw.

Skarzaca przypomina, Ze ogélna ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad,
w odniesieniu do podobienistwa wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego,
powinna opiera¢ sie na wytworzonym przez nie ogélnym wrazeniu, uwzgledniajac
w szczegélnoéci wyrdzniajace je elementy oraz elementy dominujace (ww. wyroki
w sprawie SABEL, pkt 23 oraz w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25). W tym
przypadku slowna cze$¢ oznaczenia nie ograniczala sie jedynie do elementu ,,B.K.R.”,
poniewaz okreélenia ,boots & shoes” oraz ,wyprodukowano w Hiszpanii” zamie-
szczono w sposéb wyrazny w gérnej i dolnej czesci tego oznaczenia. Ponadto ogét
tych elementéw stownych zostal umieszczony w figurze o ksztalcie rombu, ktéra je
obejmowala i wyrézniala. Figura ta przedstawiala dwa trapezy, ktére sie na siebie
nakladaly, w jej tle widnialo czarne tlo przykuwajace natychmiast uwage
i uwidaczniajgce wizualnie zgloszone oznaczenie.

W odréznieniu od powyziszego znak towarowy interwenienta przedstawial dwa
odrebne elementy, tj. litery ,bk” oraz wyrazenie ,rods”, ktérego znaczenie w jezyku
angielskim: ,,drazek” lub ,kij”, byloby zrozumiale dla konsumentéw austriackich.
Litery ,,bk” wizualnie wyszczegélniaja czy tez uzupelniaja slowo ,rods”, ktére nie
widnieje na oznaczeniu, ktérego dotyczy zgloszenie.

Stad wizualne wrazenie, ktére powstaje wskutek wcze$niejszego znaku slownego,
catkowicie rézni si¢ od wrazenia, ktére zostaje wytworzone przez oznaczenie,
ktérego dotyczy zgloszenie. Konsumenci z tatwoscia dostrzega te réznice, a wymowa
tych dwdch oznaczen jest zgota odmienna.
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Skarzaca podkreéla, ze w celu ustalenia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
lub kojarzenia tych dwéch znakéw nalezy spojrzec na te sytuacje z punktu widzenia
konsumentéw majacych kontakt z tymi znakami, a takze nalezy dokona¢ analizy
faktycznie uzyskanych natychmiast i w péZniejszym okresie informacji. Obraz
zachowany w pamieci méglby by¢ niedokladny oraz istnialaby mozliwosé
niezapamietania wszystkich elementéw skladowych oznaczenia. W tym przypadku
aspekt graficzny zgloszonego oznaczenia jest z pewnoscia uwypuklony. Zakladajac,
ze znak ten zostalby umieszczony na ubraniu lub obuwiu, uwage konsumenta
przykulyby w pierwszej kolejnosci trapezy, a nastepnie litery umieszczone wewnatrz
tych trapezéw. Natomiast w przypadku wczesniejszego znaku gléwnym elementem
stownym bylyby ,rods”, co bardziej przykuwaloby uwage i byloby bardziej oryginalne
niz dwie zwykte litery alfabetu.

Wystepowanie w spornych oznaczeniach trzech takich samych liter nie jest
wystarczajace do tego, aby konsument mdgl je ze sobg skojarzy¢. W istocie
wyrazenie ,rods”, kojarzone z literami ,,b” i ,k”, nie wystepuje w zgloszonym znaku
towarowym, a dwa przedmiotowe oznaczenia nie sa podobne pod wzgledem
graficznym. Beda sie zatem od siebie wizualnie réznié. Skarzaca dodaje, ze skoro
charakter odrézniajacy wynika z graficznego sposobu przedstawienia znaku
towarowego, znaki, ktérych nie cechuja dodatkowe elementy, mniej sie wyrézniaja
i objete sq ograniczong ochrona. W tym kontekscie réznice pomiedzy oznaczeniami,
ktére sq czescig sktadowa tych znakéw, zyskuja na znaczeniu.

Skarzaca uwaza odnoénie do okoliczno$ci wprowadzenia na rynek danych towardw,
ze aspekt wizualny spornych oznaczen ma w niniejszym przypadku wieksze
znaczenie przy ogélnej ocenie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, ponie-
waz odbiér wizualny spornych oznaczern nastepuje zwykle przed zakupem.
W konsekwencji nie wystepowaloby prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad
w odniesieniu do przedmiotowych oznaczen, w tym odnoénie do towaréw z klasy 25,
poniewaz te oznaczenia s3 fonetycznie i wizualnie rézne na wlasciwym terytorium.

OHIM i interwenient zwracaja uwage na zasady wypracowane przez Trybunal i Sad
dotyczgce prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad (ww. wyrok Trybunatu
w sprawie SABEL, pkt 22 i 23; wyrok Trybunatu z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie
C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 16, 17 i 29 oraz ww. wyrok w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Mevyer, pkt 17-19 i 25).
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Po pierwsze, jesli chodzi o poréwnanie towar6w OHIM i interwenient podnoszg, ze
skarzaca nie kwestionuje oceny Wydzialu Sprzeciwéw, potwierdzonej przez Izbe
Odwotawczg, zgodnie z ktéra zachodzi identyczno$é lub znaczne podobienstwo
miedzy towarami objetymi wczes$niejszym znakiem towarowym oraz towarami
pochodzgcymi z klasy 25, na podstawie ktérej skarzgca wnosi o rejestracje swojego
oznaczenia.

Po drugie, jesli chodzi o drugie poréwnanie oznaczenn, OHIM podnosi, ze ze
wzgledéw ekonomiki procedury Wydzial Sprzeciwéw, a nastepnie Izba Odwolawcza
dokonaly poréwnania zgloszonego znaku towarowego jedynie z wczes$niejszym
austriackim znakiem towarowym BK RODS, nie natomiast z kazdym z krajowych
znakéw towarowych powolanych przez interwenienta w ramach jego sprzeciwu.
Wlasciwym kregiem odbiorcéw jest zatem austriacki krag odbiorcéw odziezy
i obuwia.

Odnosnie do oznaczenia, o ktérego rejestracje wniesiono, OHIM, popierany przez
interwenienta, twierdzi, ze wizualnie element slowny ,B.K.R.”, z uwagi na swdj
rozmiar i umiejscowienie w oznaczeniu, stanowi element, ktéry przykuje zasadnicza
uwage wlasciwego kregu odbiorcéw, poniewaz element graficzny stanowiacy zwykla
figure geometryczng jest czesto uzywany w tej branzy jako etykietka.

Z drugiej strony, zdaniem OHIM i interwenienta, polaczenie liter ,bkr”
w zgloszonym oznaczeniu wystepowalo réwniez na poczatku wezeéniejszego znaku
towarowego, gdyz pierwsza litera ,r” z wyrazu ,rods” znajduje sie na trzecim
miejscu. Ponadto, zdaniem interwenienta i OHIM, litery ,bkr” sa oddzielone
kropkami, co pozwala przyja¢ wlasciwemu kregowi odbiorcéw, ze jest to skrét
dluzszego oznaczenia.

Zdaniem OHIM i interwenienta, elementy slowne ,boots & shoes” oraz ,made in
Spain” z uwagi na ich rozmiar odgrywaja jedynie wtérna role w ogélnym wizualnym
wrazeniu, jakie powoduje zgloszone oznaczenie. Ponadto, poniewaz elementy

II - 4049



38

39

40

41

WYROK Z DNIA 5.10.2005 r. — SPRAWA T-423/04

te maja charakter opisowy i nie podlegaja osobnej rejestracji, nie mozna ich
postrzegaé jako elementéw dominujacych tego oznaczenia. Interwenient precyzuje,
ze w Internecie istnieje ok. 2 970 stron zawierajacych to wyrazenie tacznie oraz ze
skarzaca w ramach swojego zgloszenia nie zazadala wylacznosci posiadania tych
wyrazen.

Jesli chodzi o figure rombu obejmujaca dominujacy element zgloszonego znaku
towarowego, cho¢ stanowi ona element, ktéry nalezy uwzgledni¢é w ramach
ogodlnego wizualnego wrazenia, jakie wywoluje, to jednak z uwagi na jej prostote
i czeste stosowanie nie posiada ona charakteru odrézniajacego w podwyzszonym
stopniu.

W konsekwencji przy uwzglednieniu podobieistwa miedzy elementem dominuja-
cym zgloszonego oznaczenia a wczeéniejszym oznaczeniem OHIM i interwenient
uwazajg, ze istnieje podobienistwo wizualne miedzy tymi oznaczeniami.

Fonetycznie, zdaniem OHIM i interwenienta, wczes$niejszy znak towarowy wymawia
sie na wlasciwym terytorium, odpowiednio, ,bé-ka-rods” i ,bé-ka-érods”,
a zgloszony znak towarowy wymawia sie ,bé-ka-ér.”. Pozostale elementy slowne,
z uwagi na ich rozmiar i rozmieszczenie nie powinny by¢ wypowiadane przez
wlasciwy krag odbiorcéw, a w kazdym razie, jesli zostana wypowiedziane, nie bedg
mialy znaczenia z powodéw przedstawionych powyzej w pkt 38. Przedmiotowe
oznaczenia przedstawiaja w ten sposéb strukture tréjsylabowa, przy czym dwie
pierwsze sylaby sa takie same, a litera ,1” jest decydujaca dla wymowy ostatniej
sylaby. Interwenient z tego wywodzi, Ze sporne oznaczenia sa fonetycznie bardzo do
siebie podobne, a OHIM uwaza, ze Izba Odwolawcza slusznie uznala, iz
przedmiotowe oznaczenia przedstawiaja podobienstwo fonetyczne.

Zdaniem OHIM, z konceptualnego punktu widzenia ani wczeéniejszy znak
towarowy, ani dominujacy element zgloszonego znaku towarowego nie przedsta-
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wiaja zadnej treéci konceptualnej na wilasciwym terytorium. Whrew twierdzeniu
skarzacej wyraz ,rods” z wczeéniejszego znaku nie jest czescia slownika jezyka
angielskiego spontanicznie rozpoznawana przez austriackich konsumentéw przed-
miotowych towaréw. Elementy stowne ,boots & shoes” oraz ,made in Spain”
zgloszonego znaku sg za to wyrazeniami potocznymi w danej branzy i sa latwo
rozumiane przez austriackich konsumentéw jako opisujace przedmiotowe towary
i ich pochodzenie geograficzne.

Wedlug interwenienta wspélny dla obydwu spornych oznaczen element slowny
»BJI.R.” nie ma szczegélnego znaczenia dla przecietnego konsumenta i stad
podobienstwo konceptualne tych oznaczen nalezy uznaé za wyrazne.

Po trzecie, odnosnie do oceny prawdopodobiefistwa wprowadzenia w btagd OHIM
odsyla ponownie do zasad wypracowanych przez sad wspélnotowy (zob. powyzej
pkt 32) i przypomina w tym kontekécie, ze skoro konsument zachowuje niepelny
obraz znaku towarowego, to element dominujacy tego znaku ma szczegdlne
znaczenie dla ogdlnego wrazenia wywolywanego przez ten znak w poréwnaniu
z pozostalymi elementami go tworzacymi. OHIM odsyta w tym wzgledzie do swoich
argumentéw na rzecz charakteru dominujacego elementu slownego ,B.K.R.
w ramach zgloszonego oznaczenia.

Ponadto w celu oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad nalezy
uwzglednié¢ poziom uwagi konsumenta, ktéry jest rézny w zaleznosci od kategorii
danych towaréw lub ustug. W tym wzgledzie OHIM przyznaje dominujgca role
odno$nie do danych towaréw wizualnemu wrazeniu przy poréwnaniu przedmioto-
wych oznaczenn i obstaje przy wizualnym podobiefistwie, mimo ze w calym
zgloszonym oznaczeniu wystepuje jeden element graficzny.
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OHIM stwierdza takze, Ze w branzy odziezowej ten sam znak moze wystepowac
w réznych konfiguracjach w zaleznosci od rodzaju towaru, ktérego dotyczy. Nie
nalezy zatem w ten sposéb wykluczaé, ze wlasciwy krag odbiorcéw, widzac element
stowny ,B.K.R”, uzna, ze chodzi o skrét dltuzszego oznaczenia, jak BK RODS oraz
uzna zgloszone oznaczenie za oznaczenie charakteryzujace specjalng game towaréw
nalezaca do wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego.

Ponadto, nawet jezeli mozna przyjaé, ze konsument przy okazji zakupu drogiej
odziezy zwraca szczegblng uwage na wybér znaku towarowego, to nie nalezy z tego
wnioskowad, iz w odniesieniu do danej branzy krag odbiorcéw wykazuje szczegdlna
uwage dokonujac zakupu danych towaréw [wyrok Sadu z dnia 6 paZzdziernika 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 oraz NLCollection), Rec.
str. 1I-3471, pkt 43]. Na rozprawie OHIM podniést w tym wzgledzie, ze nie mozna
przyjaé, iz przedmiotowe towary sa przeznaczone w szczegélnoéci dla mlodego
kregu odbiorcéw, jak utrzymuje skarzaca.

Majac na uwadze powyzsze oraz zgodnie z zasada wspdélzaleznosci, zgodnie z ktéra
niewielkie podobienstwo miedzy oznaczeniami mozna skompensowaé wysokim
stopniem podobienstwa miedzy towarami, OHIM stwierdza, ze Izba Odwolawcza
nie popelnita bledu uzasadniajacego stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji.

Interwenient uwaza, ze stopient podobienistwa miedzy przedmiotowymi towarami
lub ustugami jest kompensowany przez wyzszy stopien podobienistwa miedzy
oznaczeniami. Przy kontakcie wzrokowym z towarami lub ustugami opatrzonymi
spornymi oznaczeniami przecietny konsument bezposrednio zrozumie, iz pochodza
one z tego samego przedsiebiorstwa lub przedsigbiorstw ze soba powiazanych
ekonomicznie i przyjmie, ze te przedsiebiorstwa pierwotnie postanowily uzywaé
zarejestrowanego znaku towarowego BK RODS, ,nastepnie jego skrétu ,B.K.R.”.
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Ocena Sadu

Na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 na skutek sprzeciwu
wlasciciela wezeéniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sie, jezeli z powodu identyczno$ci lub podobienstwa do wcze$niejszego
znaku towarowego, identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad kregu odbiorcéw na terytorium, na
ktérym wezeéniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobienstwo wprowa-
dzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienistwo skojarzenia z wczeéniejszym
znakiem towarowym.

Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94
wczeséniejsze znaki towarowe oznaczajg znaki towarowe zarejestrowane w danym
paistwie czlonkowskim, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku
o rejestracje jest wezeéniejsza od daty wniosku o rejestracje wspdlnotowego znaku
towarowego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
stanowi prawdopodobienstwo, ze odbiorcy moga sadzi¢, ze przedmiotowe produkty
lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub, w danym przypadku,
z przedsiebiorstw powigzanych ekonomicznie.

Zgodnie z tym samym orzecznictwem prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
nalezy ocenia¢ ogélnie wedlug odbioru danych oznaczen i towaréw lub ustug przez
wlasciwy krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw danej
sprawy, w szczeg6lnosdci wzajemnej zaleznos$ci miedzy podobienstwem oznaczen
a podobienstwem towaréw lub ustug nimi opatrzonych [zob. wyroki Sadu z dnia
9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. 1I-2821, pkt 30-33 wraz
z cytowanym orzecznictwem oraz z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03
L’Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. str. I1-949, pkt 57].
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— W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcéw

Bezspornym miedzy stronami jest, ze jedyny bedacy przedmiotem niniejszego sporu
wezedniejszy stowny znak towarowy interwenienta, BK RODS, jest zarejestrowany
w Austrii, ktéra zatem stanowi wlasciwe terytorium w celu zastosowania art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Nalezy réwniez uznaé za Izba Odwolawczy, ze poniewaz towary z klasy 25 sg
towarami biezgcego uzytku, wlasciwy krag odbiorcéw stanowi przecietny konsu-
ment uwazany za wlasciwie poinformowanego i dostatecznie uwazinego [zob.
podobnie ww. wyrok Sadu w sprawie Fifties, pkt 29; 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 43 oraz
ww. wyrok w sprawie NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection, pkt 25].
W tym wzgledzie, wbrew twierdzeniom skarzacej, zaden element nie pozwala uznad,
ze przedmiotowe towary sa szczegdlnie przeznaczone dla mtodego kregu odbiorcéw.

W tych okolicznosciach w celu dokonania calo$ciowej oceny prawdopodobiefistwa
wprowadzenia w blad z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw nalezy wziaé
pod uwage przecietnych konsumentéw austriackich.

— W przedmiocie podobienstwa towaréw

Nalezy przyjaé, ze przedmiotowe towary sa identyczne albo bardzo podobne,
poniewaz strony nie zakwestionowaly stwierdzenia Izby Odwolawczej, zgodnie
z ktérym towary oznaczone przez sporne znaki sa identyczne lub bardzo podobne.
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— W przedmiocie podobienistwa oznaczeni

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad w zakresie podobiefistwa graficznego, fonetycznego lub konceptualnego
przedmiotowych oznaczeri powinna opiera¢ sie na ogélnym wrazeniu, jakie one
wywolujg, przy uwzglednieniu w szczegélnoséci ich elementéw dominujacych
i odrézniajacych [ww. wyrok Sadu w sprawie BASS, pkt 47 i cytowane orzecznictwo
oraz wyrok Sadu z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie T-33/03 Osotspa przeciwko
OHIM — Distribution & Marketing (Hai), Zb.Orz. str. II-763,, pkt 47]. Konsument
ma jedynie rzadko mozliwo$¢ dokonania bezposredniego pordéwniania réznych
znakéw towarowych, lecz powinien polega¢ na niedoskonalym obrazie zachowanym
w pamieci. Ogdblnie, to wlasnie elementy dominujace i odrézniajace danego
oznaczenia s3 latwiejsze do zapamietania. Dlatego konieczno$¢ oceny ogdlnego
wrazenia, jakie wywoluje oznaczenie, nie wyklucza analizy kazdego jego skladnika
w celu okreslenia elementéw dominujacych [zob. wyrok Sadu z dnia 1 marca 2005 r.
w sprawie T-185/03 Fusco przeciwko OHIM — Fusco International (ENZO
FUSCO), Zb.Orz. str. II-715,, pkt 46 i cytowane orzecznictwo].

W niniejszej sprawie, na plaszczyZnie graficznej, Izba Odwolawcza uznala
w zaskarzonej decyzji, ze dominujacy element zgloszonego oznaczenia skladal sie
z trzech liter ,bkr”, z elementéw stownych ,boots”, ,shoes” oraz ,made in Spain”,
ktére z uwagi na ich rozmiar byly mniej istotne. Uznala ona, ze element dominujacy
tego oznaczenia przejmowal dwie pierwsze litery wczesniejszego znaku towarowego
oraz dodawal litere ,1”, pierwsza litere stowa ,rods” weczeéniejszego znaku. Ponadto
fakt, ze trzy litery zgloszonego oznaczenia sa oddzielone kropkami, pozwala przyjaé,
ze jest to skrét (pkt 16 zaskarzonej decyzji). Izba Odwolawcza wywiodla z tego, ze
sporne oznaczenia byly graficznie do siebie podobne.

W tym wzgledzie nalezy przede wszystkim stwierdzi¢, ze OHIM stusznie uznal, iz na
plaszczyznie graficznej dominujacym elementem zgloszonego znaku towarowego
byl ,B.KR.” z uwagi na swdj rozmiar, rozmieszczenie w oznaczeniu oraz
wytluszczony druk. Zgodnie z orzecznictwem, jezeli przecietny konsument odbiera
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znak towarowy jako calo$¢ i nie skupia si¢ na analizie réznych szczegéléw, to
dominujacymi i odrdzniajgcymi cechami charakterystycznymi oznaczenia sa
zasadniczo te cechy, ktére sa najlatwiej zapamietywane (zob. ww. wyrok
w sprawie NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE oraz NLCollection, pkt 39
i cytowane orzecznictwo).

Tak wigc odnosdnie do argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym zgloszony znak
towarowy takze zawieral elementy slowne ,boots”, ,shoes” oraz ,made in Spain”, to
nalezy stwierdzi¢, iz te elementy sa graficznie mniej istotne ze wzgledu na ich
rozmiar i rozmieszczenie niz element ,B.K.R.”. Ponadto, jak réwniez twierdzi OHIM,
wyrazy te maja charakter opisowy wobec przedmiotowych towaréw odziezowych
oraz ich pochodzenia geograficznego. Te elementy slowne odgrywaja wiec
drugorzedna role w zgloszonym znaku towarowym i stad maja charakter
pomocniczy w stosunku do dominujgcego elementu stownego ,B.K.R.”.

Jesli chodzi o elementy graficzne zgloszonego znaku towarowego, tj. dwa romby,
jeden wpisany w drugi na czarnym tle, to nalezy stwierdzié, ze skarzaca nie
zakwestionowala twierdzen OHIM, zgodnie z ktérymi ksztalt rombu jest czesto
uzywany i nie posiada zatem istotnego charakteru odrézniajacego. Te elementy
graficzne majg zatem charakter pomocniczy w stosunku do dominujgcego elementu
zgloszonego znaku towarowego.

Odnosnie do poréwnania dominujacego elementu zgloszonego oznaczenia, ,.B.K.R.”,
z wczesniejszym znakiem towarowym BK RODS, to nalezy stwierdzic, ze
wystepowanie trzech liter wspélnych dla tych obydwu oznaczen nie uzasadnia
przyznania im podobienstwa wizualnego.
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Po pierwsze, wprawdzie litery ,b” i ,k” sg wspélne obu przedmiotowym
oznaczeniom, a ich umiejscowienie na czele dwéch oznaczen warunkuje ich odbiér
wizualny, to jednak obecno$¢ litery ,r” nie uzasadnia ich podobiefistwa. Nie mozna
uznad, ze litera ,r” wchodzaca w sklad elementu stownego ,rods” wczeéniejszego
znaku towarowego jest odbierana przez wlasciwy krag odbiorcéw oddzielnie od
trzech pozostalych liter tego wyrazu (,ods”), jak to zreszta przyznal OHIM na
rozprawie w odpowiedzi na pytanie Sadu. Element slowny ,rods” nalezy zatem
uzna¢ jako calo$¢ a nie jako wyraz zlozony z réznych liter, wéréd ktérych jest ,r”.
Stad OHIM blednie uznal, ze dwa dane oznaczenia mialy na plaszczyZnie wizualnej
wsp6lng kombinacje liter ,bkr”.

Ponadto element stowny ,rods” wczesniejszego znaku przyciagnie bardziej uwage
konsumenta, poniewaz stanowi on wyraz, w przeciwiefistwie do poprzedzajacych go
polaczonych liter ,b” i ,k”.

Wreszcie podczas gdy slowny element zgloszonego znaku towarowego jest jego
jedynym skladnikiem, wczesniejszy znak sklada sie z dwéch elementéw, z ktérych
stowny element ,rods” jest dluzszy niz element ,bk”. W tym wzgledzie nie mozna
zaprzeczy¢, ze rézna dlugos¢ tych oznaczen wzmacnia réznice miedzy nimi.

Po drugie, nie mozna uznaé, w przeciwienistwie do tego, co twierdzi OHIM, ze
umieszczenie kropki na koncu kazdej litery tworzacej element dominujacy
zgloszonego znaku towarowego przyczynia sie do upodobnienia tych dwdch
oznaczen z wizualnego punktu widzenia. Wprawdzie wystepowanie trzech kropek
moze skloni¢ konsumenta danych towaréw do przyjecia zgloszonego znaku
towarowego jako skrétu, jednak nie mozna postrzegaé go jako skrétu od
BK RODS. Przy takim zalozeniu w istocie jedynie litera ,r” ze zgloszonego
oznaczenia bylaby inicjalem wyrazu ,rods” z wczeéniejszego znaku, poniewaz litery
20”1 ,k” nie moga pelni¢ funkeji inicjaléw wyrazéw tworzacych wcezesniejszy znak
towarowy.

II - 4057



67

68

69

70

WYROK Z DNIA 5.10.2005 r. — SPRAWA T-423/04

Wreszcie, po trzecie, przy wizualnej ocenie calosciowej wszystkich oznaczeti
bedacych przedmiotem niniejszej sprawy nalezy uwzgledni¢ kompleksowy charakter
zgloszonego znaku, polegajacy na tym, Ze jest on oznaczeniem o charakterze
mieszanym zlozonym nie tylko z dominujgcych i pomocniczych elementéw
stownych (zob. powyzej pkt 59 i 60), lecz réwniez z elementéw graficznych (zob.
powyzej pkt 61). Tak wiec nawet jesli istniejace elementy graficzne w zgloszonym
znaku towarowym, tj. obramowania w ksztalcie rombu oraz specjalnego druku
dominujacego elementu stownego ,B.KR.” maja charakter pomocniczy wobec
elementu dominujacego, to umacniajg one réznice miedzy spornymi oznaczeniami
w ramach ich ogélnej wizualnej oceny. W tym wzgledzie, z uwagi na istnienie
w kazdym ze spornych oznaczen innych elementéw, fakt, ze oba te oznaczenia
zawieraja litery ,b” i ,k”, jest bez decydujacego znaczenia przy wizualnym
poréwnaniu.

Z tego wynika, ze Izba Odwolawcza nie mogla, zwazywszy na bledny charakter
oceny zawartej w pkt 16 zaskarzonej decyzji, zgodnie z prawem doj$¢ do wniosku co
do wizualnego podobienstwa ocenionych ogdlnie oznaczen bedacych przedmiotem
niniejszej sprawy.

Na plaszczyZnie fonetycznej Izba Odwolawcza uznala, ze wczeéniejsze oznaczenie
oraz element dominujacy zgloszonego oznaczenia sa podobne z uwagi na
identyczno$¢ trzech pierwszych liter obu oznaczen (pkt 17 zaskarzonej decyzji).
Wedlug OHIM wczeéniejszy znak towarowy wypowiada sie na wlasciwym
terytorium ,bé-ka-rods”, a zdaniem interwenienta — ,bé-ka-érods”. Odnosnie do
oznaczenia, ktérego zgloszenie zostalo dokonane, wlasciwa wymowa, zdaniem obu
stron, jest ,bé-ka-ér”.

W niniejszej sprawie nalezy uwzgledni¢ wymowe wyrazu ,rods” przez przecietnego
konsumenta austriackiego, cho¢ jest to stowo pochodzenia angielskiego. Trudno jest
jednak okresli¢ z calg pewno$cia wymowe przez przecietnego konsumenta stowa
pochodzacego z jezyka obcego [wyrok Sadu z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie
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T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. str. II-
287, pkt 58]. W istocie, zaktadajac nawet, ze wyraz ,rods” jest rozpoznawany jako
stowo obce oraz ze jego znaczenie jest znane przecietnemu konsumentowi, to jego
wymowa niekoniecznie jest wlasciwa jezykowi pochodzenia. Poprawna wymowa
wedlug jezyka pochodzenia zaklada nie tylko znajomo$¢ wymowy, lecz takze
zdolno$¢ do wymoéwienia tego wyrazu z poprawnym akcentem. W niniejszym
przypadku, wbrew twierdzeniom skarzacej, wyraz ,rods”, ktéry oznacza ,drazek” lub
,kij”, ma charakter techniczny, co jest sprzeczne ze stwierdzeniem skarzacej, ze
przecietny konsument austriacki zna zapewne jego znaczenie.

Nalezy zatem uwzgledni¢ wymowe wcze$niejszego znaku towarowego w jezyku
austriackim, czyli ,bé-ka-rods”, poniewaz ,d” jest litera akcentowana wewnatrz
wyrazu ,rods”.

W tym wzgledzie nalezy odrzuci¢ twierdzenie OHIM i interwenienta, zgodnie
z ktérym te dwa oznaczenia sa fonetycznie podobne, poniewaz trzy pierwsze litery
tych oznaczen sa takie same. Jedynie litery ,b” i ,k”, wypowiadane jako ,bé” i ,ka” sa
wspélne tym dwém oznaczeniom. Nie mozna w istocie uznaé, ze litera ,r” zawarta
w zgloszonym znaku towarowym, wymawiana jako ,eér” oraz skladajace sie z dwéch
sylab wyrazenie ,rods”, wymawiane jako ,rodds”, przedstawiaja podobiefistwo
fonetyczne. Stad OHIM nie mégl uznaé, ze element dominujgcy zgloszonego znaku
towarowego (,B.K.R.”) jest zawarty, na plaszczyZnie fonetycznej, we wczesniejszym
znaku towarowym.

Wynika z tego, ze Izba Odwolawcza nie mogla, biorac pod uwage btedny charakter
oceny znajdujacej sie w pkt 17 zaskarzonej decyzji, stwierdzi¢ zgodnie z prawem, iz
istnieje podobienstwo fonetyczne miedzy dwoma spornymi oznaczeniami.
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Na plaszczyZnie konceptualnej Izba Odwolawcza w pkt 19 zaskarzonej decyzji
stwierdzila, bez zakwestionowania ze strony skarzacej, ze miedzy oznaczeniami
bedacymi przedmiotem sprawy nie bylo jasnego podobienstwa konceptualnego.

W istocie, w przeciwienistwie do twierdzeri interwenienta, dominujacy element
stowny zgloszonego oznaczenia, tj. ,B.K.R.” oraz BK RODS nie mialy znaczenia dla
wlasciwego kregu odbiorcéw w branzy odziezowej, poniewaz poréwnanie spornych
oznaczen na plaszczyznie konceptualnej jest bez znaczenia [zob. podobnie wyroki
Sadu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferrit przeciwko OHIM —
Kolene (NU-TRIDE), Rec. str. II-1589, pkt 48 oraz z dnia 17 marca 2004 r.
w sprawach polaczonych T-183/02 i T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM —
Gonzélez Cabello i Iberia Lineas Aéreas de Espaia (MUNDICOR), Rec. str. II-965,
pkt 93].

— W przedmiocie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad

W ramach oceny ogdlnej przedmiotowych znakéw towarowych réznice graficzne,
fonetyczne lub konceptualne spornych oznaczen sg wystarczajace do tego, aby
zapobiec, pomimo identycznosci wskazanych towaréw, temu, ze podobiefistwa
miedzy spornymi oznaczeniami spowodowalyby prawdopodobienstwo wprowadze-
nia w blad przecietnego konsumenta [wyrok Sadu z dnia 12 paZdziernika 2004 r.
w sprawie T-35/03 Aventis CropScience przeciwko OHIM — BASF (CARPO),
dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 29].

W niniejszej sprawie wbrew pewnym podobienistwom miedzy spornymi oznacze-
niami, nalezy uwzgledni¢ w ramach ogélnej oceny prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad wszystkie elementy wymienione powyzej w pkt 59-75. Tak wiegc,
poniewaz Izba Odwolawcza blednie uznala, ze sporne oznaczenia wykazuja
podobienistwo wizualne i fonetyczne oraz wobec braku podobienistwa konceptual-
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nego, nie nalezalo stwierdza¢ istnienia ogélnego podobienstwa miedzy nimi. W tych
okoliczno$ciach, wbrew identycznosci danych towardw, nie istnieje prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w blad miedzy spornymi oznaczeniami.

Nalezy zatem uwzgledni¢ jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 bez koniecznosci poddania analizie argumentu skarzacej
dotyczacego znaczenia w ramach dokonywania oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, podobienstwa graficznego spornych znakéw (zob. powyzej
pkt 30).

W ramach swoich zadan skarzaca wnosi zasadniczo o zmiane zaskarzonej decyzji.
Artykut 63 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 wprawdzie przewiduje mozliwo$é¢ zmiany,
jest ona jednak zasadniczo ograniczona do przypadkéw, w ktérych stan sprawy
umozliwia jej rozstrzygniecie [wyrok Sadu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01
MFE Marienfelde przeciwko OHIM (HIPOVITON), Zb.Orz. 11-2787, pkt 63]. Tak
jednak nie jest w niniejszym przypadku, poniewaz Izba Odwolawcza w ramach
swojego badania wzieta pod uwage jedynie jeden sposréd wcze$niejszych znakéw
towarowych powolanych na poparcie sprzeciwu i nie wypowiedziala sie co do
wszystkich powolanych przez interwenienta przepiséw rozporzadzenia nr 40/94.

Stad nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji.
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W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Na podstawie art. 87 § 4 akapit trzeci
regulaminu Sgd moze postanowi¢, iz interwenient pokrywa wlasne koszty.

W niniejszej sprawie OHIM i interwenient przegrali sprawe, poniewaz, zgodnie
z zadaniem skarzacej, nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ decyzji.

Skarzaca, pismem do sekretariatu Sadu z dnia 15 listopada 2004 r., zazadala
obciazenia kosztami strony pozwanej.

Odnoénie do podniesionego przez OHIM zarzutu niedopuszczalnoéci tego zadania
to z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze podlega on uwzglednieniu nawet gdy
zobowigzana strona wystapila z nim dopiero na rozprawie (wyroki Trybunalu z dnia
29 marca 1979 r. w sprawie 113/77 N'TN Toyo Bearing i in. przeciwko Radzie, Rec.
str. 1185 oraz opinia do tego wyroku rzecznika generalnego M. Warnera, Rec.
str. 1212, zwlaszcza str. 1274; wyroki Sadu z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie T-64/89
Automec przeciwko Komisji, Rec. str. II-367, pkt 79 oraz z dnia 17 marca 1993 r.
w sprawie T-13/92 Moat przeciwko Komisji, Rec. str. I[-287, pkt 50). Obowigzuje to
tym bardziej, gdy Zadanie w przedmiocie obcigzenia kosztami zawarte jest, jak
w niniejszej sprawie, w pismie przestanym w toku procedury ustnej.
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ss Poniewaz OHIM przegral sprawe, nalezy orzec, Ze poniesie on poza kosztami
wlasnymi, koszty skarzacej.

ss  Odnosénie do interwenienta, poniewaz skarzaca nie wniosta o obciazenie go kosztami
interwenient poniesie wlasne koszty.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Decyzja Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 30 czerwca 2004 r.
(sprawa R 0458/2002-4) jest niewazna.

2) OHIM ponosi wlasne koszty, jak rowniez koszty skarzacej.
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3) Interwenient ponosi wlasne koszty.

Legal Lindh Vadapalas

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 5 pazdziernika
2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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