WYROK Z DNIA 6.2.2007 r. — SPRAWA T-477/04

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (pierwsza izba)
z dnia 6 lutego 2007 r."

W sprawie T-477/04

Aktieselskabet af 21. november 2001, z siedzibg w Brande (Dania), reprezento-
wana przez adwokata C. Barreta Christiansena,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Laitinen oraz G. Schneidera,
dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

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

* Jezyk postepowania: angielski.
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AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 PRZECIWKO OHIM — TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK)

TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.), z siedziba w Tokio (Japonia), reprezento-
wana przez A. Norrisa, barrister,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotlawczej OHIM z dnia
7 pazdziernika 2004 r. (sprawa R-364/2003-1), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu miedzy TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) a Aktieselskabet af
21. november 2001,

~ SAD PIERWSZE] INSTANC]I
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w skladzie: R. Garcia-Valdecasas, prezes, J.D. Cooke i I. Labucka, sedziowie,
sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 14 grudnia 2004 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 18 kwietnia 2005 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 18 kwietnia 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 wrzesnia 2006 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 21 czerwca 1999 r. skarzaca dokonala zgloszenia wspdlnotowego 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).

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, bylo oznaczenie stowne TDK.
Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku, naleza do klasy 25 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,odziez, obuwie, nakrycia
glowy”. W dniu 24 stycznia 2000 r. zgloszenie znaku towarowego zostalo
opublikowane w Biuletynie wspolnotowych znakéw towarowych nr 8/2000.

W dniu 25 kwietnia 2000 r. TDK Kabushiki Kaisha (TDK Corp.) wniosla sprzeciw
wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

Sprzeciw zostal uzasadniony istnieniem wspolnotowego znaku towarowego oraz
35 wczesniejszych krajowych znakéw towarowych, bedacych przedmiotem rejestra-
¢ji dla towaréw nalezacych do klasy 9 (miedzy innymi ,urzadzenia do nagrywania,
transmisji lub odtwarzania dzwieku lub obrazu”).
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Do wskazanych wczeéniejszych znakéw towarowych nalezal zaréwno stowny znak
towarowy TDK, jak i przedstawiony ponizej znak slowno-graficzny:

STDK

Na poparcie sprzeciwu interwenient powolat sie na art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94. Sprzeciw dotyczyl wszystkich towaréw oznaczonych
zgloszonym znakiem towarowym. W celu dowiedzenia renomy swoich wcze$niej-
szych znakéw towarowych interwenient przedstawil zalaczniki oznaczone od A
do R.

Decyzja z dnia 28 marca 2003 r. Wydzial Sprzeciwéw stwierdzit brak prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, uwzglednil on jednak sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 5 tego
rozporzadzenia i odrzucil zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego.

W dniu 27 maja 2003 r. skarzaca, dzialajac na podstawie art. 57-62 rozporzadzenia
nr 40/94, odwolala sie od wyzej wskazanej decyzji.

Decyzja z dnia 7 pazdziernika 2004 r. (sprawa R 364-2003-1; zwana dalej
»zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba Odwolawcza OHIM oddalilta odwolanie
skarzacej, utrzymujac w ten sposéb w mocy decyzje Wydzialu Sprzeciwéw.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Argumenty stron

Argumenty skarzacej

Na poparcie skargi skarzaca podnosi jedyny zarzut dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94.
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Skarzaca utrzymuje przede wszystkim, ze interwenient nie wykazal, iz wczeéniejsze
znaki towarowe posiadaja tego rodzaju charakter odrézniajacy lub renome, ktére
pozwalalyby na przyznanie im przywileju rozszerzonej ochrony przyznanej przez
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

W tym zakresie skarzaca podnosi, ze przedlozone przez interwenienta w celu
wykazania renomy wczeéniejszych znakéw towarowych zalaczniki pozbawione sa
mocy dowodowej. Przedstawione przez interwenienta badanie rynku (zalacznik O)
zostalo przeprowadzone bezposrednio po mistrzostwach $wiata w lekkiej atletyce
w Goteborgu w 1995 r., czyli na kilka lat przed wniesieniem o rejestracje
rozpatrywanego tutaj znaku towarowego. Zdaniem skarzacej od tamtego czasu
znajomo$¢ wczesniejszych znakéw towarowych wéréd odbiorcéw mogla sie
zmniejszy¢. Skarzaca dodaje, ze omawiane badanie, zlecone przez interwenienta,
nie moze zosta¢ uznane za réwnie wiarygodne jak badanie niezalezne. Na rozprawie
skarzaca podkreslila, ze zalacznik O nie okreéla préby badanych oséb ani liczby
widzéw, ktérzy zobaczyli wspomniane mistrzostwa, jak réwniez nie uwzglednia
niektérych rodzajéw odpowiedzi. Dodala ona, Zze interwenient wywidédl ze
wspomnianego zalacznika O oczywiscie bledne wnioski, poniewaz nie wynika
z niego, ze poziom znajomo$ci wczeéniejszych znakéw towarowych wiérdd
odbiorcéw niemieckich, szwedzkich i brytyjskich wynosit 85%.

Skarzaca podkresla réwniez, ze zgodnie z utrwalong praktyka OHIM jedynie bardzo
wysokie nakiady marketingowe moga prowadzi¢ do uzyskania przez znak towarowy
charakteru odrézniajacego lub renomy. Przedstawione przez interwenienta zalacz-
niki, chociaz dowodza uzywania wczeéniejszych znakéw towarowych w niektérych
panstwach Unii w odniesieniu do wskazanych towaréw, nie spelniaja jednak
kryteriéw ustanowionych przez Trybunal w zakresie dowiedzenia renomy znaku
towarowego zdobytej wsréd zainteresowanego kregu odbiorcéw (wyrok z dnia
14 wrze$nia 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. str. [-5421, pkt 26
i27).
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Ponadto zdaniem skarzacej nalezy pamietaé, ze naklady marketingowe interwe-
nienta w wysokosci przez niego wskazanej byly rozproszone na duzej czesci
terytorium wspolnotowego. A zatem, mimo Ze zalaczniki od A do R moga dowodzi¢,
ze wczesniejsze znaki towarowe byly uzywane w pewnym okresie czasu na duzej
czedci terytorium wspolnotowego, pojawialy sie w mediach i byly przedmiotem
sponsoringu (sponsorship), to na ich podstawie nie mozna stwierdzi¢, ze uzyskaly
one charakter odrdzniajacy czy tez duza lub trwala renome.

Na rozprawie w odpowiedzi na pytanie Sadu skarzaca przyznala, ze zalaczniki od
A do R winny by¢ rozpatrywane jako calo$é. Podtrzymala ona jednak, ze nawet
w takim przypadku zalaczniki te nie dowodza renomy wczeéniejszych znakéw
towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Skarzaca twierdzi ponadto, ze réwniez je§li przyja¢ za dowiedzione charakter
odrézniajacy lub renome wczeéniejszych znakéw towarowych, to i tak inne
przestanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie zostaly spelnione.

W tym zakresie skarzaca podnosi na wstepie, ze nie zostal dostarczony dowéd na
okoliczno$¢ czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wczesniejszych znakéw towarowych czy tez szkody wyrzadzonej tym znakom, do
ktérego przedstawienia zobowigzany jest interwenient.

W istocie na podstawie zalacznikéw przedstawionych przez interwenienta
wydawaloby sie, ze duza gama sprzedawanych przez niego towaréw jest skierowana
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do wyspecjalizowanego kregu odbiorcéw, czyli oséb czynnych zawodowo w sektorze
medycznym lub w przemysle — dziedzinach, w ktérych towary skarzacej nie sa
przedmiotem jakiegokolwiek marketingu czy sprzedazy. Nawet jesli niektére
z towaréw sprzedawanych przez interwenienta sa kierowane do konsumentéw
konicowych bedacych ogélnie odbiorcami, to wciaz towary skarzacej sa sprzedawane
w sklepach o innym profilu.

Okolicznosé, ze interwenient juz wezeéniej umieszczal omawiane wezeéniejsze znaki
towarowe na ubraniach, nie moze zmieni¢ przedstawionej powyzej oceny, poniewaz
byly one umieszczane jedynie na numerach startowych uczestnikéw imprez
sportowych lub na koszulkach innej marki (na przyklad Adidas). W zwiazku
z tym w odczuciu odbiorcéw wczesniejsze znaki towarowe nie moga wykazywaé
zwiazkéw z odzieza, a sa kojarzone wylacznie z kampaniami reklamowymi lub
sponsoringiem.

W tych okolicznosciach skarzaca uwaza, ze uzyskanie przez nia wylacznego prawa
uzywania znaku towarowego TDK jedynie w odniesieniu do ,odziezy, obuwia,
nakryé glowy” nie moze prowadzi¢ do umozliwienia jej czerpania nienalezytej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszych znakéw towaro-
wych ani tez czerpania korzyéci z nakladéw dokonanych przez interwenienta
w zakresie marketingu.

Na argument interwenienta, zgodnie z ktérym uzywanie przez skarzaca znaku
towarowego TDK bedzie na niego oddzialywa¢ negatywnie, a konsumenci beda
kojarzy¢ interwenienta ze skarzaca, ta ostatnia odpowiada, ze interwenient uzywa
omawianych znakéw towarowych wylacznie w odniesieniu do towaréw bardzo
rézniacych sie pod wzgledem ich charakteru i sposobu uzycia od towaréw, dla
ktérych zgloszono rozpatrywany znak towarowy. Podobnie w przypadku tych
towar6éw kanaly dystrybucji, miejsca sprzedazy i sposéb uzycia sa w duzym stopniu
rézne, przy czym z punktu widzenia konkurencji nie istnieje miedzy nimi
jakikolwiek stosunek komplementarnosci. W konsekwencji nie istnieje prawdopo-
dobienistwo przeniesienia wizerunku, a czerpanie przez skarzaca nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy uzyskanych rzekomo przez
wczesniejsze znaki towarowe nie byloby mozliwe.
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Skarzaca uznaje za bezzasadny argument interwenienta, zgodnie z ktérym jego
renoma moglaby si¢ zmniejszy¢ z uwagi na ,rozcienczenie” wczesniejszych znakéw
towarowych lub wskutek uzywania znaku towarowego TDK w stosunku do towaréw
niskiej jakosci, ktéremu nie méglby sie on sprzeciwié. Zdaniem skarzacej
konsumenci z latwoscia moga odrézni¢ omawiane znaki towarowe. Ponadto
podnosi ona, ze sprzedaje wylacznie towary ekskluzywne i zamieszcza reklamy
wysokiej klasy, angazujac do nich najbardziej znane modelki. Ogoélnie, towary
opatrzone zgloszonym znakiem towarowym nie prowadzilyby do powstania
negatywnego lub szkodliwego wizerunku.

Wreszcie skarzaca przedstawia komentarz dotyczacy zatacznikéw od A do R. Jej
zdaniem niektére z przedstawionych przez interwenienta dokumentéw nie dowodza
uzywania oznaczenia TDK w charakterze znaku towarowego. Na rozprawie skarzaca
podniosta w szczegdlnosci, ze zalaczniki nie zawieraja liczb sprzedazy zrealizowa-
nych przez interwenienta w zakresie omawianych towaréw ani tez nie wskazuja
wydatkéw poniesionych przez niego na marketing i sponsoring. Zdaniem skarzacej
informacje te maja podstawowe znaczenie.

Argumenty OHIM

OHIM przypomina na wstepie, ze Izba Odwolawcza uznala, iz w tym przypadku
zastosowaniu podlega art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 i w oparciu
o przedlozone przez interwenienta dowody stwierdzita, ze wykazal on okoliczno$ci
wskazane w pkt 29 zaskarzonej decyzji (zob. pkt 53 ponizej). Na tej podstawie Izba
Odwolawcza mogla wyciagna¢ wnioski, ktére zawarla w pkt 31 i 32 zaskarzonej
decyzji i zgodnie z ktérymi — jak to réwniez stwierdzil Wydzial Sprzeciwéw —
znaki towarowe interwenienta mogly skorzysta¢ z przywileju rozszerzonej ochrony
przyznanej przez art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 oraz uzyskaly charakter
wysoce odrdzniajacy z uwagi na ich renome.
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Utrzymuje on, ze dokonana przez Izbe Odwolawcza ocena dotyczaca renomy
wczesniejszych znakéw towarowych nie jest dotknieta zadnym bledem. Jesli chodzi
o przedstawione przez interwenienta dowody, Izba Odwolawcza prawidlowo
rozpatrzyla 18 zalacznikéw jako caloéé, a nie kazdy z nich odrebnie. To szczegélowe
badanie wspomnianych zalacznikéw uwzglednialo réwniez przedstawione w tym
zakresie uwagi stron.

W odniesieniu do terytorium, na ktérym winna byla zosta¢ dowiedziona renoma,
OHIM twierdzi, ze interwenient skutecznie wykazal, iz wczeéniejsze znaki towarowe
byly szczegdlnie znane we Francji, w Niemczech, w Szwecji i w Zjednoczonym
Krélestwie, spelniajac w ten sposéb przestanki renomy na skale krajowa
i wspdlnotowa.

Ponadto OHIM w pelni przychyla si¢ do dokonanej przez Izbe Odwolawcza oceny,
zgodnie z ktéra dowody przedstawione w toku postepowania w sprawie sprzeciwu
$wiadcza o zdobyciu i utrzymaniu renomy bedacej wynikiem sponsoringu
prowadzonego na duza skale i w dlugim okresie czasu. OHIM zaznacza réwniez,
ze zgadza si¢ z ocena Izby Odwolawczej, zgodnie z ktéra w tym przypadku zostala
zgromadzona i utrzymana znaczna warto$¢ przedsiebiorstwa (goodwill) stanowiaca
podstawe dla ciaglych ekspansji i inwestycji.

Z punktu widzenia OHIM byloby zatem oczywiste, gdyby wczeéniejsze znaki
towarowe cieszyly sie duza renoma ze wzgledu na fakt, Ze sa one znane znacznej
czedci wlasciwego kregu odbiorcéw we Wspdlnocie, jak to réwniez potwierdzaja
badania zawarte w zataczniku O, i to mimo ze podczas rozprawy OHIM przyznal —
jak stara sie da¢ do zrozumienia skarzaca (zob. pkt 14 powyzej) — ze zalacznik O nie
spelnial kryteriéw opracowania zwykle wymaganych przez OHIM w celu uwzgled-
nienia badan rynku.
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Nastepnie OHIM uznaje za bezzasadne argumenty skarzacej, zgodnie z ktérymi
interwenient nie wykazal, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego powodowa-
foby czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy
wczesniejszych znakéw towarowych, a w kazdym razie, ze z uwagi na znaczna
odmienno$¢ omawianych towaréw umieszczenie przez skarzaca znaku towarowego
TDK na sprzedawanej przez nia odziezy nie moze powodowa¢ czerpania nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub nakladéw dokonanych przez interwe-
nienta.

OHIM twierdzi, ze Izba Odwolawcza prawidlowo zastosowala pojecia nienaleznej
korzyéci i szkody w zakresie charakteru odrézniajacego wczeéniejszego znaku
towarowego. Izba Odwolawcza stusznie zatem stwierdzila, ze przedstawione przez
interwenienta dowody wykazywaly, iz renoma, ktéra sie on cieszyl, byla dostrzegana
przez znaczna cze$é odbiorcéw, w szczegélnosci z uwagi na jego cechy wytwoérey
okreslonego rodzaju towaréw oraz sponsora wydarzen sportowych i koncertéw
gwiazd muzyki pop.

Zdaniem OHIM argument skarzacej, zgodnie z ktérym jej zamiarem jest uzywanie
znaku towarowego wylacznie w odniesieniu do odziezy (zob. pkt 22 powyzej), tak ze
nie bedzie ona mogla czerpa¢ nienaleznej korzyéci ani wyrzadza¢ szkody, gdyz
odbiorcy beda rozrézniac te znaki i dane towary, nie jest ani istotny, ani zasadny.

W istocie, mimo ze interwenient nie wykazal dzialalnosci w sektorze odziezowym
ani tez $wiadomosci odbiorcéw w zakresie uzywania wcze$niejszych znakéw
towarowych w tym sektorze, podobienistwo towaréw nie stanowi przestanki
stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Wyrzadzenie szkody w zakresie
reputacji wczeéniejszego znaku towarowego réwniez nie jest warunkiem koniecz-
nym. Wystarczy, by szkoda zostala wyrzadzona w zakresie charakteru odrézniaja-
cego, co nie zaklada bezwzglednie degradacji znaku towarowego lub odniesienia
przez niego uszczerbku.
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W tym zakresie zdaniem OHIM nie ma podstaw, by wykluczy¢, ze skarzaca nie
bedzie produkowa¢ odziezy sportowej (lub obuwia czy tez nakry¢ gtowy uzywanych
przy uprawianiu sportu) i nie opatrzy ich oznaczeniem TDK. A zatem w zakresie,
w jakim zgloszony znak towarowy jest identyczny z takim czy innym wcze$niejszym
znakiem towarowym, wszystko wydaje sie wskazywaé, ze wlasciwy krag odbiorcéw
bedzie mégl uzna¢, iz towary sprzedawane przez skarzaca sa wytwarzane przez
samego interwenienta lub na podstawie udzielonej przez niego licencji w ramach
prowadzonych przez niego licznych akcji sponsoringu.

Wreszcie w odniesieniu do ostatniej przestanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporza-
dzenia nr 40/94, czyli kwestii uzasadnionego powodu uzywania znaku, OHIM
podnosi, ze wobec niewykazania przez skarzaca, iz pragnie uzywaé zgloszonego
znaku towarowego z uzasadnionego powodu, podziela on wniosek Izby Odwola-
wczej, zgodnie z ktérym nie ma uzasadnionych powodéw dla uzywania zgloszonego
znaku towarowego.

Argumenty interwenienta

Interwenient zasadniczo podziela argumenty OHIM.

Jedli chodzi o renome wcze$niejszych znakéw towarowych, kladzie on nacisk na
pewne aspekty dowodéw przedlozonych OHIM, takie jak fakt, ze obrét osiagniety
przez niego w Europie w 1996 r. wynosil 628 milionéw dolaréw. Podkresla on takze,
ze wszystkie kasety audio i wideo sprzedawane w Europie sa tam réwniez
produkowane.
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W odniesieniu do pierwszego z kryteriéw ustanowionych w wyzej wskazanym
wyroku w sprawie General Motors, dotyczacego udzialu w rynku, interwenient
o$wiadcza, ze posiada jeden z najwiekszych udziatéw w rynku w Europie. W zakresie
drugiego kryterium dotyczacego natezenia, zasiegu geograficznego i dlugoéci okresu
uzywania wczeéniejszych znakéw towarowych interwenient wskazuje zasadniczo, ze
natezenie uzywania wcze$niejszych znakéw towarowych jest zwigzane
z posiadanymi przez niego duzymi udzialami w rynku, ze swa dzialalnos¢
w Europie zapoczatkowal w 1973 r.,, ze od tego czasu ja rozwinal oraz Ze jego
towary byly promowane pod tymi znakami we wszystkich panistwach Unii
Europejskiej. Podkresla on réwniez, ze omawiane wczesniejsze znaki towarowe
byly eksponowane odbiorcom nie tylko w zwiazku ze sprzedaza towaréw
opatrzonych tymi znakami, ale réwniez — i to w wiekszym stopniu — w zwiazku
z prowadzona przez niego dzialalno$cia sponsoringu w zakresie wydarzen
muzycznych i sportowych.

W odniesieniu do innych przestanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94 niz te dotyczace renomy interwenient utrzymuje, ze argument skarzacej,
zgodnie z ktérym wczeéniejsze znaki towarowe tak czy inaczej nie moglyby
doswiadczy¢ szkody, poniewaz znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono, jest
przeznaczony do oznaczania odziezy luksusowej, jest pozbawiony znaczenia, oraz ze
szkoda istnieje niezaleznie od tego, czy dane towary sa luksusowe. Na rozprawie
interwenient wskazal ponadto, ze brak jest podstaw, by wykluczy¢, iz skarzaca nie
bedzie sprzedawaé koszulek, na ktérych umieszczone zostanie oznaczenie TDK —
réwniez podczas imprez sponsorowanych przez samego interwenienta.

Interwenient podkresla réwniez, ze utrzymywany przez skarzaca brak prawdopo-
dobienstwa wprowadzenia w blad nie jest rozstrzygajacy w ramach stosowania art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Interwenient zwraca wreszcie uwage, ze skarzaca nie przedstawila zadnego dowodu
w zakresie uzasadnionego powodu uzywania zgloszonego znaku towarowego.
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Ocena Sqgdu

Rozszerzona ochrona przyznana znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 zaklada spelnienie kilku przestanek. Po pierwsze,
wczesniejszy znak towarowy, ktéry zdaniem strony cieszy si¢ renomg, musi by¢
zarejestrowany. Po drugie, wcze$niejszy znak towarowy i znak, o ktérego rejestracje
wniesiono, musza by¢ identyczne lub podobne. Po trzecie, wczesniejszy znak
towarowy musi cieszy¢ si¢ renoma we Wspdlnocie, w przypadku wczesniejszego
wspolnotowego znaku towarowego, lub w danym panstwie czlonkowskim,
w przypadku wczeséniejszego krajowego znaku towarowego. Po czwarte, uzywanie
zgloszonego znaku towarowego musi prowadzi¢ do spelnienia przynajmniej jednej
z dwéch nastepujacych przestanek: i) musi zachodzi¢ czerpanie nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy wczeéniejszego znaku towarowego lub ii)
w zakresie charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego znaku towaro-
wego musi zosta¢ wyrzadzona szkoda. Wreszcie uzywanie zgloszonego znaku
towarowego musi mie¢ miejsce bez uzasadnionego powodu.

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze zgloszony znak towarowy jest identyczny
z wczedniejszymi znakami towarowymi lub do nich podobny (pkt 25 zaskarzonej
decyzji) oraz ze te ostatnie sa zarejestrowane.

Ponadto z uwagi na stwierdzenie przez Izbe Odwolawcza, ze uzywanie zgloszonego
znaku towarowego wigzalo si¢ z czerpaniem nienaleznej korzysci z charakteru
odrézniajacego lub renomy wczeéniejszych znakéw towarowych oraz ze wzgledu na
to, ze przestanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 stanowia
alternatywe, nie zbadala ona, czy przesltanki przedstawione powyzej w pkt 43 zostaly
spelnione. W pozostalym zakresie bezsporne jest réwniez, ze skarzaca nie podniosta
zadnego zarzutu dotyczacego uzasadnionego powodu uzywania w rozumieniu art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

W tych okolicznosciach w pierwszej kolejnosci nalezy rozpatrzyé, czy wczeséniejsze
znaki towarowe ciesza sie¢ renoma, a nastepnie, czy uzywanie zgloszonego znaku
towarowego moze powodowac czerpanie nienaleznej korzyéci z charakteru od-
rézniajacego lub renomy wczesniejszych znakéw towarowych.
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W przedmiocie renomy

Skarzaca twierdzi zasadniczo, ze Izba Odwolawcza popelnila btad w ocenie mocy
dowodowej zalacznikéw przedstawionych przez interwenienta w celu wykazania
renomy i charakteru odrézniajacego wczesniejszych znakéw towarowych
w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Artykul 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie definiuje pojecia renomy.
Z orzecznictwa Trybunalu dotyczacego wykladni art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy
Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989, L 40, str. 1), ktérego tre$¢ normatywna jest zasadniczo identyczna
z tredcig art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, wynika jednak, ze aby spelni¢ wymég
zwiazany z renomga, wczesniejszy krajowy znak towarowy musi by¢ znany znacznej
czedci odbiorcéw potencjalnie zainteresowanych oznaczonymi nim towarami lub
ustugami.

Przy badaniu tego wymogu nalezy wzia¢ pod uwage wszystkie elementy majace
znaczenie dla sprawy, takie jak w szczegdlnosci udzial znaku towarowego w rynku,
natezenie, zasieg geograficzny i dlugo$¢ okresu jego uzywania oraz wielkos¢
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu promocji znaku (ww. wyrok
w sprawie General Motors, pkt 26 i 27). W wyzej wskazanym wyroku w sprawie
General Motors Trybunal sprecyzowal, ze ani brzmienie, ani systematyka art. 5
ust. 2 dyrektywy nie pozwalaja wymagaé, by wcze$niejszy znak towarowy byt znany
procentowo okreslonej liczbie zainteresowanych odbiorcéw (pkt 25) oraz by renoma
ta istniala na istotnej czesci rozpatrywanego terytorium (pkt 28). Dwa wyroki Sadu
przyjmuja wyraznie [wyrok z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie T-8/03 El Corte
Inglés przeciwko OHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), Zb.Orz. str. 11-4297, pkt 67] lub
domyslnie [wyrok z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-67/04 Spa Monopole
przeciwko OHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Zb.Orz.
str. II-1825, pkt 34] kryteria wypracowane przez Trybunal w tym wyroku.
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Sad wskazuje na wstepie, ze w zaskarzonej decyzji (pkt 26) prawidlowo oddano
ustanowione w wyzej wskazanym wyroku w sprawie General Motors kryteria oceny
renomy w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Sad stwierdza nastepnie, ze Izba Odwolawcza nie popelnila bltedu przy dokonywaniu
oceny dowodéw przedstawionych przez interwenienta w celu wykazania renomy
wczesniejszych znakéw towarowych.

Izba Odwolawcza stusznie rozpatrzyta w pkt 27 zaskarzonej decyzji zataczniki od
A do R jako calo$¢, ze szczegdlnym zwrédceniem uwagi na wnioski dotyczace
natezenia, okresu i zasiggu geograficznego uzywania omawianych wcze$niejszych
znakdéw towarowych.

Izba Odwotawcza wskazata w pkt 29 zaskarzonej decyzji, iz w toku postepowania
przed Wydzialem Sprzeciwéw interwenient dowiédl, ze:

— ,0d 1973 r. prowadzi dzialalno$¢ handlowa w Europie”,

— ,0d 1988 r. produkuje w Europie czesci do kaset audio i wideo”,

— ,prowadzi biura sprzedazy w Niemczech, we Francji, we Wloszech, w Austrii,
w Szwecji, w Polsce i w Zjednoczonym Kroélestwie”,
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— ,poza wspélnotowym znakiem towarowym dokonal on réwniez rejestracji
krajowych stownego znaku towarowego TDK albo slowno-graficznego znaku
towarowego TDK, albo obu tych znakéw w dwunastu panistwach czlonkowskich
Wspdlnoty Europejskiej, z ktérych pierwsza siega roku 19697,

— ,uzywajac znakéw towarowych TDK miedzy pazdziernikiem 1998 r.
a wrze$niem 1999 r., opanowat on 49,5% rynku kaset 8 mm do kamkorderéw
w Wielkiej Brytanii i 22,1% w Europie oraz w tym samym czasie pozyskat 64,1%
rynku kaset audio w Wielkiej Brytanii i 39,3% w Europie”,

— ,uzywajac swych znakéw towarowych, objal patronatem pieé tournée lub
innych wydarzenn muzycznych, w ktérych udzial brali The Rolling Stones (1990),
Paul Mc Cartney (1991), Phil Collins (1994), Tina Turner (1996) i Janet Jackson
(1998); wszystkie mistrzostwa §wiata w lekkiej atletyce od 1983 r.; w pewnym
momencie sponsorowal finska reprezentacje w lekkiej atletyce i hokeju na
lodzie, wloski klub pitki noznej Milan AC, niderlandzki klub piltki noznej Ajax
Amsterdam, hiszpanski klub koszykéwki TDK Manresa, szwedzki klub
koszykéwki Uppsala Gators oraz angielski klub pitki noznej Crystal Palace”,

— ,znak towarowy byl umieszczany na numerach startowych uczestnikéw
zawod6w sportowych lub bezposrednio na odziezy sportowej; ubrania te byly
sprzedawane ze znakiem towarowym TDK i stanowily gléwnie odziez sportowa,
wlaczajac w to koszulki i spodenki do gry w pitke nozna, koszulki i spodenki do
gry w koszykéwke, dresy sportowe itp.”,

— ,znaki towarowe byly umieszczane wokét stadionéw, na afiszach reklamowych,
balonach itd.”.
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W pkt 30 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdza, ze wskazana powyzej
w poprzednim punkcie dziatalno§¢ — zaréwno handlowa, jak i w zakresie
sponsoringu — byla prowadzona na terenie calej Europy i wiazala sie z istotnymi
nakladami zaréwno pod wzgledem finansowym, jak czasowym. Wskazuje ona
ponadto, ze sponsorowane wydarzenia czesto byly rejestrowane lub nagrywane przez
telewizje, zapewniajac w ten sposéb czestszy kontakt odbiorcéw z wcze$niejszymi
znakami towarowymi.

W pkt 31 i 32 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza dokonuje nastepnie oceny
dowodéw przedstawionych przez interwenienta i stwierdza renome i charakter
odrézniajacy wezeéniejszych znakéw towarowych. W punktach tych wypowiada sie
ona nastepujaco:

»Zdaniem Izby Odwolawczej wyzej wskazane dowody sa rezultatem znacznych
nakladéw zaréwno pod wzgledem czasowym, jak i finansowym, ktére w przypadku
kaset audio i wideo wnoszacej sprzeciw oraz promocji znaku towarowego rozciagaja
sie w nadzwyczajnie dlugim i doniostym okresie czasu. Okolicznos¢, ze badania
rynku zostaly uzupelnione rzeczywistymi liczbami sprzedazy i danymi dotyczacymi
reklamy, potwierdza wszystkie roszczenia wnoszacej sprzeciw w zakresie renomy
i powszechnej znajomoéci jej znakéw towarowych.

Ten material dowodowy wykazuje zdobycie i utrzymanie renomy zwiazanej
z dzialalnoscia sponsoringu prowadzona w istotnym okresie czasu oraz fakt, ze
znaki towarowe wnoszacej sprzeciw staly sie i nadal sa powszechnie znane, jak
réwniez zgromadzenie szczegdlnej wartosci przedsiebiorstwa, uzasadniajacej
kontynuowanie nakladéw. Z przedstawionych dowodéw i nakltadéw dokonanych
przez wnoszaca sprzeciw w celu promocji jej znaku towarowego w drodze
sponsoringu wyraznie wynika, ze znak ten cieszy sie duza renoma, ktéra opiera
sie na fakcie, iz jest on znany znacznej czeéci zainteresowanego kregu odbiorcéw we
Wspélnocie. Poniewaz dyscypliny takie jak lekka atletyka, koszykéwka, pilka nozna
czy tez wydarzenia muzyczne wiaza sie z przywiazaniem i lojalnoscia ,fanéw”,
zarliwych wielbicieli gwiazd muzyki, druzyn pitkarskich czy innej dyscypliny sportu,
Izba Odwolawcza jest przekonana, ze powiazanie miedzy znakiem towarowym
wnoszacej sprzeciw a jej dzialalnoscia skutkuje jego powszechna znajomoscia
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i zbudowaniem renomy, ktéra wykracza poza te, ktéra bylaby zwiazana wylacznie
z towarami opatrzonymi tym znakiem. W konsekwencji wnoszaca sprzeciw ma
podstawy, by domagaé sie przyznania jej znakowi towarowemu rozszerzonej
ochrony na podstawie art. 8 ust. 5 [rozporzadzenia nr 40/94], tak jak stwierdzil to
juz Wydzial Sprzeciwéw. Wynika z tego, ze znak towarowy — niezaleznie od
posiadanego przez niego samoistnego charakteru odrdzniajacego oraz faktu, ze
oznaczenie TDK nie ma zadnego zwiazku ze spornymi towarami — ma charakter
wysoce odrdzniajacy z uwagi na zdobyta przez niego renome”.

Na podstawie akt sprawy Sad stwierdza, ze ustalenia zawarte w pkt 29-32
zaskarzonej decyzji nalezy uwzglednié. W istocie na podstawie zalacznikéw od A do
R rozpatrywanych lacznie interwenient dowiédl charakteru i zasiggu swych
odnoszacych sie do omawianych wczeéniejszych znakéw towarowych dziatan
handlowych w Europie od 1988 r. zar6wno w zakresie produkcji, jak i handlu,
sponsoringu oraz reklamy — réwniez w panstwach cztonkowskich o bardzo duzej
populacji.

Nalezy ponadto wskazad, ze poziom sprzedazy uzyskany przez towary opatrzone
omawianymi wczeéniejszymi znakami towarowymi, takie jak bardzo popularne
wérdd konsumentéw europejskich kasety audio i wideo, oraz rozmiar, czestotliwosé
i regularno$¢ sponsorowania réznych wydarzen przyciagajacych duzo widzéw,
w trakcie ktérych uzywano wspomnianych znakéw towarowych, potwierdzaja
dokonana przez Izbe Odwolawcza ocene, zgodnie z ktéra omawiane wczeéniejsze
znaki towarowe spelniaja ustanowione w orzecznictwie kryterium ustalenia renomy,
a mianowicie, ze winny by¢ one znane znacznej czesci odbiorcéw.

W odniesieniu do utrzymywanego przez skarzaca braku mocy dowodowej
niektérych z zatacznikéw przedstawionych przez interwenienta w celu wykazania
renomy jego wczesniejszych znakéw towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 (zob. pkt 14 i 15 powyzej), a zwlaszcza zalacznika O, nalezy
stwierdzi¢, iz nawet przy zalozeniu, ze moc dowodowa tego dokumentu nie byla
wystarczajaca, brak jest podstawy, by podwazaé stwierdzenia zawarte w pkt 56 i 57
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powyzej. Izba Odwolawcza oparla bowiem przeprowadzone przez nia badanie
renomy omawianych wczeéniejszych znakéw towarowych na catoksztalcie informa-
¢ji figurujacych w zalacznikach przedstawionych przez interwenienta. Z lacznej
lektury tych dokumentéw wynika, ze Izba Odwotawcza nie popetnila bledu w ocenie
mocy dowodowej tych zalacznikéw rozpatrywanych jako calosé.

W konsekwencji zaskarzonej decyzji nie mozna podwazyé w czesci dotyczacej
istnienia renomy omawianych wczesniejszych znakéw towarowych w rozumieniu
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie nienalezytej korzysci czerpanej z charakteru odrézniajacego lub
renomy wczesniejszych znakéw towarowych

Nalezy zatem zbadaé, czy uzywanie zgloszonego znaku towarowego powoduje
czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niej-
szych znakdéw towarowych.

W tym zakresie Izba Odwolawcza przedstawita (pkt 33-39 zaskarzonej decyzji)
przyczyny, dla ktérych taka nienalezna korzys¢ istniala, a w szczegblnosci rozwazyla
nastepujace wzgledy:

»37 Zdaniem Izby Odwolawczej przedstawione przez wnoszaca sprzeciw dowody
wykazuja, ze renoma, ktéra zdobyla, jest uznawana przez znaczna cze$é
odbiorcéw nie tylko w zakresie tego, ze jest ona producentem okre$lonego
rodzaju towaréw, ale réwniez z uwagi na jej dzialalno$¢ sponsoringu obejmujaca
zwlaszcza imprezy sportowe i organizacje duzych wydarzen muzycznych.
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Nie mozna zaprzeczy¢, ze w ramach prowadzonej przez nia dzialalnosci
sponsoringu wnoszaca sprzeciw produkuje lub jest odpowiedzialna za
produkcje odziezy, na ktérej umieszczany jest jej znak towarowy. Chociaz
podstawowym celem towaréw jest promocja znaku towarowego, to wciaz
pozostaje prawda, ze wlasciwy krag odbiorcéw jest przyzwyczajony do ogladania
znaku towarowego umieszczonego na tych towarach w trakcie imprez
sportowych lub wydarzenn muzycznych.

Zglaszajaca zamierza umieszcza¢ znak towarowy na odziezy, obuwiu
i nakryciach glowy bez ograniczen. Oznacza to, Ze ten sposéb oznaczenia
rozciaga sie na wszystkie rodzaje odziezy, réwniez na odziez sportowa. Brak jest
podstaw, by przypuszczaé, ze zglaszajaca nie bedzie uzywaé liter TDK na
koszulkach, spodenkach, dresach lub podobnych im artykutach sportowych. Te
same rozwazania maja zastosowanie w przypadku obuwia i nakry¢ glowy
uzywanych podczas wydarzen sportowych. Z uwagi na to, ze zgloszony znak
towarowy jest identyczny z jednym ze znakéw towarowych wnoszacej sprzeciw,
wlasciwy krag odbiorcéw bedzie zaklada¢l, iz odziez, obuwie i nakrycia glowy
zostaly wyprodukowane przez wnoszaca sprzeciw lub na podstawie udzielonej
przez nia licencji w ramach prowadzonej przez nia dzialalnoéci sponsoringu.
Innymi slowy, towary zglaszajacej beda przyciaga¢ wszystkich klientéw
kojarzacych obecnie wnoszaca sprzeciw jako patrona zawodéw w lekkiej
atletyce na poziomie $wiatowym i europejskich wydarzenn muzycznych, w ktére
wnoszaca sprzeciw zainwestowala niesamowita ilo§¢ czasu, wysitku i pieniedzy,
jak to wskazano w zaskarzonej decyzji. Mamy tutaj do czynienia zarazem
z wyzyskiem renomowanych znakéw towarowych, jak i z préba czerpania
handlowej korzysci z ich renomy. Zdaniem Izby Odwolawczej réwna sie to
czerpaniu nienaleznej korzysci zaréwno z charakteru odrézniajacego, jak
i renomy wczeéniejszych znakéw towarowych”.

Podsumowujac, Izba Odwolawcza oparta swe wnioski na nastepujacych rozwaza-
niach. Dowiedziona renoma wcze$niejszych znakéw towarowych oraz ich charakter
odrézniajacy rozciagaja sie na dzialalno$¢ promocyjna i reklamowa prowadzona
przez interwenienta w ramach sponsoringu wydarzen sportowych i muzycznych.
Szczegodlnie jesli chodzi o wydarzenia sportowe, odbiorcy beda przyzwyczajeni do
ogladania znaku towarowego TDK na ubraniach zwiazanych z tymi wydarzeniami.
Ponadto umieszczanie zgloszonego znaku towarowego na odziezy ogdlnie,
a zwlaszcza na odziezy, na ktérej interwenient umieszcza zwykle swéj znak
w ramach patronatu sportowego, bedzie moglo sklania¢ odbiorcéw do przyjecia
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zalozenia, ze tego rodzaju odziez zostala wyprodukowana przez interwenienta lub na
podstawie udzielonej przez niego licencji. W oparciu o dowody, ktérymi
dysponowala, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze uzywanie przez skarzaca zgloszonego
znaku towarowego moze naklania¢ odbiorcéw do zakupu towaréw skarzacej ze
wzgledu na to, ze beda oni prawdopodobnie kojarzy¢ znak towarowy TDK
z wartoécia handlowa zwiazana z reputacja i charakterem odrézniajacym
wczesniejszych znakéw towarowych.

Skarzaca podwaza zasadniczo moc dowodowa materialu zawartego w aktach sprawy,
stanowigcego podstawe decyzji Izby Odwolawczej. Podkresla ona w szczegélnosci
fakt, ze towary, ktére zamierza oferowaé odbiorcom, beda sprzedawane w ramach
calkowicie odmiennych kanaléw dystrybucji, a wczesniejsze znaki towarowe
widniejace na numerach startowych lekkoatletéw lub na koszulkach innej marki
(na przyklad Adidas) sa kojarzone przez odbiorcéw wylacznie ze sponsoringowa
dzialalno$cig prowadzong przez interwenienta (zob. pkt 33 i 21 powyzej).

Sad przypomina, ze Izba Odwolawcza nie ma obowigzku wykazywaé zaistnienia
faktycznego i trwajacego naruszenia wczesniejszego znaku towarowego. Jest ona
zobowigazana jedynie do przedstawienia okoliczno$ci umozliwiajacych stwierdzenie
prima facie, ze w przyszlosci istnieje prawdopodobierfistwo czerpania nienaleznej
korzysci, przy czym ryzyko to nie jest jedynie hipotetyczne (ww. wyrok w sprawie
SPA-FINDERS, pkt 40).

Sad przypomina réwniez, zZe czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odréznia-
jacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego nalezy rozumie¢ jako
obejmujace przypadek, w ktérym maja miejsce oczywiste wyzysk i wykorzystanie
slynnego znaku towarowego lub préba czerpania korzysici z jego reputacji (ww.
wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 51). Im bardziej znaczace sa charakter
odrézniajacy i renoma wczeéniejszego znaku towarowego, tym latwiej mozna przyjacé
zaistnienie naruszenia (ww. wyroki: w sprawie General Motors, pkt 30, oraz
w sprawie SPA-FINDERS, pkt 41).

Nalezy podkresli¢, ze w niniejszej sprawie interwenient przedstawil dowéd renomy
swoich wczeéniejszych znakéw towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporza-
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dzenia nr 40/94 oraz ze Izba Odwolawcza stwierdzita (pkt 32 zaskarzonej decyzji),
a czego nikt nie byl w stanie podwazyé, iz wczeéniejsze znaki towarowe maja
charakter wysoce odrézniajacy z uwagi na ich renome. Wniosek ten wydaje sie by¢
réwniez potwierdzony znaczaca obecno$cia wczeéniejszych znakéw towarowych na
relewantnych dla nich rynkach.

W tych okolicznosciach Sad uwaza, ze Izba Odwolawcza miala podstawy, by
stwierdzi¢ — z powodu prowadzonej przez interwenienta dziatalnosci sponsoringu,
zwlaszcza w zakresie imprez sportowych — ze niedajace si¢ wykluczy¢ umieszczanie
przez skarzaca zgloszonego znaku towarowego na odziezy sportowej bedzie sktania¢
do uznania, ze odziez ta zostala wyprodukowana przez interwenienta lub na
podstawie udzielonej przez niego licencji. Taka sytuacja stanowi sama w sobie
okoliczno$¢, ktéra prima facie pozwala na stwierdzenie istnienia w przyszlosci
prawdopodobienistwa czerpania przez skarzaca nienaleznej korzysci z reputacji
wczeéniejszych znakéw towarowych zdobytej dzieki dzialaniom, wysitkom
i nakladom realizowanym przez interwenienta od ponad 20 lat, przy czym
prawdopodobieristwo to nie jest jedynie hipotetyczne.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze jedyny zarzut podniesiony przez skarzaca nie
moze zosta¢ uwzgledniony, a w konsekwencji skarge nalezy oddalié.

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 i interwenienta — obciazy¢ ja kosztami
postepowania.

II - 424



AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001 PRZECIWKO OHIM — TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK)

Z powyzszych wzgledéw

SAD (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca, Aktieselskabet af 21. november 2001, zostaje obciazona kosztami
postepowania.

Garcia-Valdecasas Cooke Labucka

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 lutego 2007 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon ].D. Cooke
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