MILES INTERNATIONAL PRZECIWKO OHIM — BIKER MILES (BIKER MILES)

WYROK SADU PIERWSZE]J INSTANC]I (czwarta izba)
z dnia 7 lipca 2005 r.*

W sprawie T-385/03

Miles Handelsgesellschaft International mbH z siedziba w Norderstedt (Niemcy),
reprezentowana przez adwokatéw F. Dettmanna i A. Deutscha,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez T. Eichenberga i G. Schneidera,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawczag OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

* Jezyk postgpowania: niemiecki.
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Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH, z siedziba
w Berlinie (Niemcy), reprezentowana przez adwokata G. Malchartzecka,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
9 wrzednia 2003 r. (sprawa R 174/2002-2), dotyczaca postgpowania w sprawie
sprzeciwu miedzy Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH
a Miles Handelsgesellschaft International mbH,

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

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

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 18 listopada
2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
26 marca 2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez interwenienta
w sekretariacie Sagdu w dniu 18 lutego 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 stycznia 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 7 lipca 1999 r. interwenient dokonal zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego do Urzedu 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 wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1) z péZniejszymi zmianami.

Znakiem towarowym, ktérego dotyczy zgloszenie, jest nastgpujace oznaczenie
graficzne:

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do klas 9, 12
i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca
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1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja w zakresie klasy 25
nastepujacemu opisowi: ,wyposazenie i odziez dla motocyklistéw, tzn. wysokie
buty, buty, rekawice, chustki, odziez przeciwdeszczowa, odziez na niepogode,
pulowery, kaski, pasy nerkowe, odziez skérzana, odziez ze sztucznej skéry”.

Zgloszenie wskazanego powyzej wspdlnotowego znaku towarowego zostalo
opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych nr 38/2000
z dnia 15 maja 2000 r.

W dniu 15 sierpnia 2000 r. skarzaca wniosta sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego
znaku towarowego w zakresie towaréw nalezacych do klasy 25, podnoszac argument
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94. Sprzeciw dotyczyt istnienia stownego wspélnotowego
znaku towarowego MILES, zarejestrowanego w dniu 28 lipca 1998 r. w zakresie
nodziezy, w tym odziezy sportowej” nalezacej do klasy 25.

Decyzja z dnia 7 lutego 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM uwzglednit sprzeciw,
uznajac, Ze w odniesieniu do rozpatrywanych znakéw towarowych istniato
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad.

W dniu 18 lutego 2002 r. interwenient wniést do OHIM, na podstawie art. 57—62
rozporzgdzenia nr 40/94, odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 9 wrze$nia 2003 r. (sprawa R 174/2002-2), kt6ra doreczono skarzacej
w dniu 18 wrzednia 2003 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzjg”), Druga Izba
Odwotawcza OHIM uwzglednita odwotanie. Uznala ona zasadniczo, ze rozpatry-
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wane towary s3 identyczne, nawet jesli towary okreSlone w zgloszeniu znaku
towarowego stanowia odziez specjalng skierowang w ramach szczegélnych drég
dystrybucji do grupy jasno okre§lonych konsumentéw. Zainteresowani konsumenci
przywiazujg szczegdlna wage do funkcjonalnosci tej specjalnej odziezy, jak réwniez
do bezpieczenistwa, jakie ona zapewnia, i w rezultacie odziez ta staje sig
przedmiotem zwigkszonej uwagi. Odnoénie do podobieristwa spornych oznaczeni
Izba Odwotawcza wzigta pod uwage element graficzny zgloszonego znaku
towarowego oraz jego element stowny ,biker”, a nastepnie doszla do wniosku, ze
te dwa oznaczenia réznig si¢ na plaszczyZnie wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;j.
Stad, mimo identycznosci rozpatrywanych towaréw, wedlug Izby Odwotawczej nie
zachodzito prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad.

Zadania stron

9 Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

10 OHIM oraz interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.
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W przedmiocie dopuszczalnoséci zagdai OHIM

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze w swojej odpowiedzi na skarge oraz podczas
rozprawy OHIM potwierdzil, iz Izba Odwolawcza popelnila biad, odrzucajac
istnienie prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad w niniejszym przypadku.
OHIM utrzymuje jednakze, ze w zwiazku z wyrokiem Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko OHIM — France Distribution (HUBERT),
Rec. str. 1I-5275, pkt 16-25, byl zobowiazany zlozyé wniosek o oddalenie skargi.
W rezultacie, zadajac oddalenia skargi, OHIM nie kwestionuje jednak zasadnoéci
jedynego zarzutu podnoszonego przez skarzacy.

W tym kontekscie nalezy przypomnie¢, ze na podstawie art. 46 § 1 lit. b), w zwiazku
z art. 135 § 1 regulaminu Sadu odpowiedz na skarge przedstawiona przez
pozwanego powinna w szczeg6lnosci zawiera¢ przytoczone argumenty faktyczne
i prawne. W niniejszym przypadku OHIM nie przytoczyl zadnego zarzutu na
poparcie swojego zadania oddalenia skargi.

W tych okolicznosciach zadanie przedstawione przez OHIM jest niedopuszczalne.
Jednakze w zwigzku z wnioskiem interwenienta o oddalenie skargi nalezy
rozstrzygna¢ niniejszy spor zgodnie z art. 134 § 4 regulaminu.

W przedmiocie skargi

Argumenty stron

Na poparcie swojej skargi skarzaca podnosi jedyny zarzut dotyczacy naruszenia art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Skarzaca wskazuje przede wszystkim, ze Izba Odwolawcza niestusznie uznatla
istnienie podwyzszonego poziomu uwagi ze strony wlasciwego kregu odbiorcéw.
Skoro odziez dla motocyklistéw moze réwniez by¢ kupowana przez osoby inne niz
motocykliéci, to wlaéciwy krag odbiorcéw sklada sie z przecigtnych konsumentéw,
wlasciwie poinformowanych i uwaznych. W zwigzku z tym ze rozpatrywane towary
naleza do towaréw biezacej konsumpcji, przecietny konsument wykazuje wzgledem
nich zwykly poziom uwagi. Ponadto przyjawszy nawet, ze wlasciwy krag odbiorcéw
skladalby si¢ wylacznie z motocyklistéw, ta grupa konsumentéw nie jest bardziej
uwazna niz przecietni konsumenci przy zakupie rozpatrywanej odziezy, ktéra moze
byé uzywana zaréwno podczas prowadzenia motocyklu, jak i podczas zimowego
spaceru.

Odnosnie do poréwnania pod wzgledem wizualnym i fonetycznym spornych
oznaczen skarzaca twierdzi, ze elementem dominujacym zgloszonego znaku
towarowego jest element slowny ,miles”, wspélny dla obu oznaczen.
W przeciwienistwie do tego, co stwierdzila Izba Odwolawcza, inne elementy
zgloszonego znaku towarowego, rozpatrywane osobno czy tez lacznie, nie wplywaja
na calo$ciowe wrazenie wywierane przez ten znak towarowy. Elementy graficzne
zgloszonego znaku towarowego pozostaja bez znaczenia przy poréwnywaniu
rozpatrywanych oznaczefi z uwagi na ich czysto ozdobny lub opisowy charakter
wskazujacy, ze odziez moze by¢ uzywana w ruchu drogowym. Element stowny
»biker” pozostaje réwniez bez znaczenia z uwagi na swéj opisowy charakter
w stosunku do towaréw dla motocyklistéw.

W zakresie w jakim stowo to kojarzy si¢ z motocyklistami, przecietny konsument
postrzega odziez sprzedawang pod znakiem towarowym Biker Miles jako nalezaca
do jednej z gam odziezy wytwarzanej przez skarzacy, przeznaczong zwlaszcza dla
motocyklistéw. Analogicznie dodania wyrazéw takich jak ,plage” lub ,ski” nie uznaje
sie za wskazanie na pochodzenie odziezy, lecz jedynie za wskazéwke dotyczaca
odrebnej kategorii odziezy, czyli odziezy plazowej lub narciarskiej, pochodzacej
z tego samego przedsigbiorstwa.
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Jesli chodzi o poréwnanie koncepcyjne spornych oznaczen, skarzaca zarzuca Izbie
Odwotawczej uznanie, ze zgloszony znak towarowy rézni si¢ od wczeéniejszego
znaku towarowego z uwagi na aluzje do motocyklistéw. Aluzja ta stanowi odwotanie
do zainteresowanego konsumenta i stad nie moze w zaden sposéb przyczynia¢ sie do
wrazenia wywieranego przez zgloszony znak towarowy. Skarzaca w tym zakresie
przywoluje wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-104/01
Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. 11-4359, pkt 45
i nastgpne, wskazujac, ze elementy opisowe s3 bez znaczenia dla oceny wrazenia
wywieranego przez znak towarowy.

Stad wedlug skarzacej sporne oznaczenia, charakteryzujace si¢ wsp6lnym elemen-
tem dominujgcym, s3 podobne na plaszczyznie wizualnej, fonetycznej
i koncepcyjnej. Zwazywszy na identyczno$é rozpatrywanych towaréw oraz
podobieristwo spornych oznaczeri, Izba Odwolawcza popelnita blad w ocenie,
uznajgc, ze w odniesieniu do spornych znakéw towarowych nie istnialo
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad.

Interwenient twierdzi, ze Izba Odwotawcza stusznie stwierdzita istnienie zwiekszo-
nego poziomu uwagi ze strony wlasciwego kregu odbiorcéw, zwazywszy na
funkcjonalno$¢ odziezy dla motocyklistéw, zwigzang z charakterem ochronnym
w razie wypadku. Wspiera on réwniez twierdzenia Izby Odwotawczej co do
podobieristwa spornych oznaczen.

Jednakze interwenient uznaje za niewlasciwe twierdzenia podtrzymywane przez obie
instancje OHIM co do identycznoéci rozpatrywanych towaréw. Stwierdza on, ze
odziez dla motocyklistéw rézni sie z uwagi na swa funkcjonalno$é, materialy,
z jakich jest wykonywana, ich obrébke i forme od odziezy sportowej w ogélnosci,
a tym bardziej innej odziezy sprzedawanej przez skarzacy. Zatem rozpatrywane
towary s3 jedynie nieznacznie podobne.
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Dlatego interwenient twierdzi, ze skoro rozpatrywane towary nie s3 identyczne,
a sporne oznaczenia nie s3 podobne, w niniejszym przypadku wszelkie prawdopo-
dobieristwo wprowadzenia w blad jest wykluczone.

Ocena Sadu

Na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu
wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sig, jezeli z powodu identyczno$ci lub podobienstwa do wczeéniejszego
znaku towarowego, a takze identyczno$ci lub podobieristwa towaréw lub ustug
objetych tymi oznaczeniami istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
odbiorcéw na terytorium, na ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony.

W $wietle utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza
z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powigzanych
gospodarczo. :

W myél tego samego orzecznictwa prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
powinno byé oceniane cato$ciowo zgodnie ze sposobem postrzegania danych
oznaczefi i towaréw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw oraz przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku,
a zwlaszcza wspélzalezno$ci miedzy podobienstwem oznaczenn a podobieristwem
oznaczonych towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu Pierwszej Instancji 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 30-33 oraz wskazane
w nim orzecznictwo].
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W niniejszym przypadku z uwagi na to, ze wczeéniejszy znak towarowy jest
wspdlnotowym znakiem towarowym, whasciwy krag odbiorcéw na potrzeby oceny
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad stanowia przecietni konsumenci Unii
Europejskiej.

Z orzecznictwa wynika, ze poziom uwagi przecigtnego konsumenta moze si¢ réznic
w zaleznosci od kategorii rozpatrywanych towaréw lub ustug (wyrok Trybunatu
z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec.
str. 1-3819, pkt 26).

W niniejszym przypadku nalezy stwierdzi¢, ze interwenient ograniczyl swoje
zgloszenie rejestracji w zakresie towaréw nalezacych do klasy 25 do pewnego
wyposazenia i odziezy (zob. pkt 3 powyzej). Jednakze z tego wykazu nie wynika, aby
towary zaliczane do klasy 25 mialy szczegélne cechy, takie jak technologia lub
wzmocniona ochrona.

W rezultacie nalezy uzna¢, ze Izba Odwotawcza niestusznie przyjela, ze
zainteresowany konsument poswieca przedmiotowym towarom zwiekszong uwage.

Nastepnie nalezy zauwazy¢, ze interwenient kwestionuje twierdzenie Izby Odwola-
wczej co do identycznosci danych towaréw.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, aby dokonaé¢ oceny podobieristwa omawia-
nych towaréw lub ustug nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charaktery-
zujace wzajemny stosunek tych towaréw lub ustug, obejmujace w szczegélnosci ich
charakter, ich przeznaczenie, sposéb uzywania, podobnie jak to, czy towary lub
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ustugi te konkuruja ze sobga, czy tez si¢ uzupelniaja [zob. wyrok Sadu z dnia
15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01 Mystery Drinks przeciwko OHIM —
Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Rec. str. 11-43, pkt 39 i powolywane orzecznictwo].

Ponadto jeéli towary oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym obejmuja
towary, ktérych dotyczy zgloszenie znaku towarowego, sa one uznawane za
identyczne (ww. wyrok w sprawie Fifties, pkt 32 i 33 i ww. wyrok w sprawie
HUBERT, pkt 43 i 44).

W niniejszym przypadku, jak slusznie przypomniala Izba Odwolawcza (pkt 17
zaskarzonej decyzji), zwazywszy, ze wczesniejszy znak towarowy nie zostal poddany
obowigzkowi uzywania w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94,
poréwnanie danych towaréw musi opieraé si¢ wylacznie na ich okresleniu, jakie
wynika ze zgloszenia.

Stad twierdzenie interwenienta, Ze rozpatrywane towary nie s3 identyczne, powinno
by¢ rozumiane w ten sposéb, ze ,odziez, w tym odziez sportowa” nalezaca do
klasy 25 porozumienia nicejskiego, ktérej dotyczy wcze$niejszy znak towarowy, nie
obejmuje wyposazenia oraz odziezy dla motocyklistéw nalezacych do tej samej klasy,
wymienionych w zgloszeniu.

Prawda jest, ze chociaz wszelka odziez ma zasadniczo wspdlne funkcje, to niektére
kategorie odziezy moga by¢ przeznaczone do wypelniania szczegélnej funkgji, takiej
jak ochrona ciala przy czynnosci zwiazanej z ryzykiem. Jezeli szczegélna funkcja
takiej odziezy jest wzmocniona innymi cechami, zwigzanymi z jej charakterem,
przeznaczeniem, sposobem jej uzywania, to zrozumiale jest, ze odziez ta stanowi
kategorig towaréw rézng od odziezy w ogélnosci.
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W niniejszym przypadku z okreslenia towaréw zamieszczonego w zgloszeniu nie
mozna wywnioskowa¢, ze odziez, ktérej dotyczy zgloszenie, ma, poza swoja funkcja,
cechy takiego rodzaju, ktére odrézniaja ja od odziezy w ogélnosci.

Dlatego nalezy si¢ zgodzi¢ z ustaleniem Izby Odwolawczej, ze rozpatrywane towary
sa identyczne. Towary zaliczane do klasy 25 zawieraja si¢ bowiem w kategorii
towar6w oznaczonych wczesniejszym znakiem towarowym.

Przy poréwnaniu spornych oznaczeri calosciowa ocena prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad powinna opieraé¢ si¢ na wywieranym przez nie calosciowym
wrazeniu, przy szczeg6lnym uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych
i dominujgcych (wyrok Trybunatu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23).

Ponadto zlozony znak towarowy mozna uzna¢ za podobny do innego znaku
towarowego — identycznego z jednym z element6w zlozonego znaku towarowego
— jedynie w sytuacji, gdy element ten stanowi element dominujacy w wywieranym
przez zlozony znak towarowy calo$ciowym wrazeniu. Tak jest w przypadku, gdy
element ten moze samodzielnie zdominowa¢ wyobrazenie o tym znaku zachowane
w pamigci wlasciwego kregu odbiorcéw, przez co pozostale elementy znaku
towarowego nie s3 dostrzegalne w wywieranym przez ten znak calo$ciowym
wrazeniu [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 33).

Podejscie to nie ogranicza si¢ do uwzglednienia wylacznie jednego z elementéw
znaku zloZonego i poréwnania go z innym znakiem. Niemniej nie wyklucza to, iz
calosciowe wrazenie zachowane w pamigci wlaéciwego kregu odbiorcéw moze
w pewnych okolicznosciach zosta¢ zdominowane przez jeden z jego elementéw lub
ich wigksza liczbg. Przy ocenie charakteru dominujacego jednego lub kilku
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z okreslonych skladnikéw zlozonego znaku towarowego nalezy zwlaszcza wzigé pod
uwage samoistne cechy kazdego z tych sktadnikéw i poréwnaé je z samoistnymi
cechami innych skladnikéw (ww. wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 34 i 35).

W niniejszym przypadku zgloszony znak towarowy skiada sie z dwéch stéw
zapisanych pogrubiong czcionka: ,biker” i ,miles”, jak réwniez z elementéw
graficznych, zwlaszcza rysunku przedstawiajacego droge na planie kota.

Jesli chodzi o elementy graficzne zgloszonego znaku towarowego, nalezy stwierdzi¢,
jak stusznie wskazata Izba Odwolawcza w pkt 20 zaskarzonej decyzji, ze
z wizualnego punktu widzenia nie zajmuja one réwnorzednego miejsca
z elementami stownymi. Ponadto rysunek przedstawiajacy droge na planie kola,
poza tym ze jest doé¢ charakterystyczny dla towaréw przeznaczonych do ruchu
drogowego, nie stanowi elementu odrézniajacego w stosunku do wyobrazenia
wywolanego przez wyraz ,miles”, ktéry przez co najmniej cze$¢ wlasciwego kregu
odbiorcéw, ktéra postuguje sie jezykiem angielskim, moze by¢ rozumiany jako miara
odleglosci.

Natomiast jeéli chodzi o elementy slowne, skarzaca stusznie podnosi, przy braku
sprzeciwu ze strony interwenienta, ze stowo ,biker” jest opisowe w odniesieniudo
towar6w dla motocyklistéw, podczas gdy slowo ,miles” nie ma charakteru
opisowego.

W tym zakresie nalezy zauwazy¢, ze co do zasady krag odbiorcéw nie uzna elementu
opisowego stanowigcego cze$¢ zlozonego znaku towarowego za element odréznia-
jacy i dominujacy w calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez ten znak [wyrok Sadu
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 José Alejandro przeciwko OHIM —
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Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. 11-2251, pkt 53 oraz wyrok Sadu z dnia
6 pazdziernika 2004 r. w sprawach 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 34].

Stad w niniejszym przypadku element stowny ,miles”, identyczny z wczesniejszym
znakiem towarowym, nalezy uznaé za element dominujacy zgloszonego znaku
towarowego.

Z tego wynika, ze Izba Odwolawcza nieslusznie przyjela w pkt 21 zaskarzonej
decyzji, ze inne elementy zgloszonego znaku towarowego, czyli element graficzny
i element stowny ,biker”, odgrywaja znaczaca role w wywieranym przez niego
calo$ciowym wrazeniu.

Prawdy jest, ze w niektérych okolicznosciach ogét elementéw stownych zlozonego
znaku towarowego powinien byé oceniany w sposéb niezalezny od oceny jego
poszczegélnych elementéw, zwlaszcza gdy ten ogét tworzy logiczna catogé majaca
warto$¢ semantyczna odrebna od wartosci jej poszczegélnych skladnikéw (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawie HUBERT, pkt 57-59). Ma to miejsce réwniez
w przypadku, gdy skladnik zfozonego znaku towarowego, poza tym ze nie ma
warto$ci opisowej w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw, ma istotng wartosé
semantyczng, ktéra sumuje si¢ z wartoscia innego skladnika, wspélnego dla
pozostajagcych w konflikcie oznaczen, tak aby stworzyé koncepcyjnie odmienna
caloé¢ [zob. podobnie ww. wyrok w sprawie GIORGIO BEVERLY HILLS, pkt 49
oraz wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-156/01 Laboratorios RTB
przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), Rec. str. 1I-2789,
pkt 80].

Nie ma to jednak miejsca w niniejszym przypadku. Po pierwsze, skojarzenia
wywolane przez stowo ,miles” oraz zestawienie stéw ,biker miles” s3 bardzo
podobne o tyle, ze dodanie wyrazu ,biker” nie zmienia znaczenia wyrazu ,miles” ani
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nie tworzy wraz z nim catoéci semantycznie réznej od jej skladnikéw. Po drugie,
w kontekscie towar6w przeznaczonych dla motocyklistéw odwolanie do tych
ostatnich ma opisowa tre$¢ i nie jest w stanie odrézni¢ pojecia wskazanego przez
oznaczenie. W rezultacie element stfowny ,biker”, nawet jedli stanowi pewien niuans,
nie ma istotnej wartoéci na plaszczyznie koncepcyjne;j.

Wreszcie w zakresie catoéciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad
nalezy przypomnie¢, ze w sektorze odziezowym czesto ten sam znak towarowy ma
rézne konfiguracje w zalezno$ci od typu produktu, ktéry jest nim oznaczony, i Ze to
samo przedsigbiorstwo konfekcyjne posluguje si¢ znakami pochodnymi do
rozréznienia swych réznych linii produkcyjnych. W tych okoliczno$ciach zrozumiate
jest, ze zainteresowany konsument uznaje towary objete spornymi oznaczeniami za
nalezace do dwéch gam réznych towaréw, pochodzacych jednakie z tego samego
przedsigbiorstwa (ww. wyrok w sprawie Fifties, pkt 49, ww. wyrok w sprawie
BUDMEN, pkt 57 oraz ww. wyrok w sprawach NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE
i NLCollection, pkt 51).

W niniejszym przypadku Izba Odwotawcza w sposéb dorozumiany odrzucita ten
argument, oceniajac, ze zainteresowany konsument, ktéry juz posiada motocykl
marki Biker Miles lub moze zetkn3a¢ si¢ z tym znakiem towarowym, rozwazajac
zakup motocykla, by¢ moze nie zechce zakupi¢ rekawiczek marki MILES, lecz raczej
rekawiczki marki Biker Miles dobrane do jego motocyklu i reszty wyposazenia.

Takie rozumowanie nie moze zosta¢ zaakceptowane. O ile sporne oznaczenia majace
ten sam dominujacy element dotycza identycznych towaréw, czyli odziezy, o tyle
zainteresowany konsument moze postrzega¢ je jako odpowiadajagce dwém
odrgbnym gamom odziezy tego samego przedsiebiorstwa.

1I - 2681



52

53

55

WYROK Z DNIA 7.7.2005 r. — SPRAWA T-385/03

W $wietle powyiszego nalezy uzna¢, ze Izba Odwotawcza niestusznie ocenila, ze
zainteresowany konsument przywiazuje zwiekszona uwage do towardéw i ze z jego
punktu widzenia sporne oznaczenia nie s3 podobne, skoro ich wspélny element
stowny ,miles” nie stanowi elementu dominujacego.

Stad biorac pod uwage identyczno$é rozpatrywanych towaréw oraz podobieristwo
pomiedzy spornymi oznaczeniami, nalezy przyjaé, ze Izba Odwolawcza niewlasciwie
zastosowala art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzajac, ze
w odniesieniu do spornych znakéw towarowych nie istnieje prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad.

W rezultacie nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcizzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz strona pozwana przegrala
sprawg, nalezy — zgodnie z Zzadaniem skarzacej — obciazyé ja kosztami
postepowania w caloéci. Poniewaz skarzaca nie wniosta o obcigzenie kosztami
interwenienta, interwenient poniesie wlasne koszty.
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Z powyzszych wzgledéw
SAD (czwarta izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 9 wrze$nia 2003 r. (sprawa R 174/2002-2).

2) OHIM zostaje obcigzony kosztami poniesionymi przez skarzaca.

3) Interwenient ponosi wlasne koszty.

Legal Lindh Vadapalas

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu dnia 7 lipca 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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