WYROK Z DNIA 13.7.2004 r. — SPRAWA T-115/02

WYROK SADU PIERWSZE]J INSTANCI]I (druga izba)
z dnia 13 lipca 2004 r.”

W sprawie T-115/02

AVEX Inc., z siedziba w Tokio (Japonia), reprezentowana przez adwokata
J. Hofmanna,

strona skarzgca,

przeciwko

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

strona pozwana,

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

Ahlers AG, uprzednio Adolf Ahlers AG, z siedziba w Herford (Niemcy),
reprezentowana przez adwokata E. P. Kringsa,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
11 lutego 2002 r. (sprawa R 634/2001-1) wydana w postgpowaniu w sprawie
sprzeciwu wniesionego przez wladciciela graficznego wspdlnotowego znaku
towarowego zawierajacego litere ,a” wobec rejestracji graficznego wspdlnotowego
znaku towarowego zawierajacego litere ,a”,

* Jezyk postgpowania: niemiecki.
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SAD PIERWSZE] INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(druga izba),

w skladzie: J. Pirrung, prezes, A. W. H. Meij i N. ]. Forwood, sedziowie,
sekretarz: I. Natsinas, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozong w sekretariacie Sagdu w dniu 12 kwietnia 2002 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 17 wrze$nia 2002 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez interwenienta
w sekretariacie Sagdu w dniu 29 sierpnia 2002 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 marca 2004 r.,

wydaje nastgpujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 5 czerwca 1998 r. skarzaca dokonata, 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), z péin. zm., zgloszenia znaku towarowego
w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnegtrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM).
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Zgloszenie dotyczylo przedstawionego ponizej oznaczenia graficznego:

Towary i ustugi, dla ktérych ztozono wniosek o rejestracje, naleza do klas 9, 16, 25,
35 i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
Klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 1.,
zrewidowanego i zmienionego, i dla klasy 25 odpowiadaja nastepujacemu opisowi:
»odziez, obuwie, nakrycia glowy; okrycia wierzchnie w stylu niejaporiskim, ptaszcze,
swetry i podobne wyroby, bielizna nocna, bielizna, stroje kapielowe, koszule
i podobne wyroby, skarpety i poriczochy, rekawiczki, krawaty, bandany na szyje,
szale, kapelusze i czapki, buty i boty, paski, kurtki, T-shirty”.

W dniu 4 pazdziernika 1999 r. zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 78/1999.

W dniu 22 grudnia 1999 r., na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94,
interwenient wni6st sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego,
powolujac sie w szczegdlnoéci na przedstawiony ponizej graficzny wspélnotowy
znak towarowy nr 270 264, zgloszony w dniu 1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowany
w dniu 28 lutego 2000 r., obejmujacy miedzy innymi nalezace do klasy 25:
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»garnitury, kamizelki, marynarki, kurtki typu anorak, spodnie, plaszcze, spodnie
dzinsowe, odziez dzinsows, koszule, swetry, T-shirty, odziez sportows, czapki, odziez
robocza, odziez nieformalng”:

Decyzja z dnia 2 maja 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM uznal, ze sporne
oznaczenia s3 podobne, a objgte nimi towary — identyczne lub podobne. Co za tym
idzie, Wydzial ten odrzucit wniosek o rejestracje zgloszonego znaku towarowego.

W dniu 2 lipca 2001 r., na podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, skariaca
whiosta do OHIM odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 11 lutego 2002 r. (sprawa R 634/2001-1, zwang dalej »zaskarzong
decyzjq”) Pierwsza Izba Odwolawcza OHIM czgéciowo uchylita decyzje Wydzialu
Sprzeciwéw w zakresie, w jakim odrzucil on zgloszenie znaku towarowego dla
towardw i ustug nalezacych do klas 9, 16, 35 i 41. Oddalifa natomiast odwolanie
w zakresie, w jakim dotyczylo ono towaréw nalezacych do klasy 25, uznajac, ze
sporne oznaczenia s3 podobne, a objete nimi towary — w tym ,obuwie i boty”,
o ktérych mowa w zgloszeniu znaku towarowego, oraz ,odziez” objeta wcze$niej-
szym znakiem towarowym — identyczne lub podobne.
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Zadania stron

W toku rozprawy skarzaca uciélita swoje zadania i z ta chwila wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji w czeéci, w jakiej oddala ona
odwolanie skarzacej w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 25,

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji w czeéci, w jakiej obciaza ona
skarzaca kosztami poniesionymi przez interwenienta w zwiazku
7 postgpowaniem w sprawie sprzeciwu i postgpowaniem odwolawczym,

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi jako bezzasadnej,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

Tytulem wstepu przypomnie¢ nalezy, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem na
podstawie art. 44 § 1 regulaminu Sadu, majacego zastosowanie do zagadnieri
z zakresu wlasnodci intelektualnej na mocy art. 130 § 1 i art. 132 § 1 tego
regulaminu, jakkolwiek poszczegblne punkty skargi moga zostaé poparte lub
uzupelnione odniesieniami do poszczegdlnych fragmentéw dokumentéw do niej
zataczonych, to jednak ogéine odestanie do innych dokumentéw nie moze zastapié
braku istotnych elementéw argumentacji prawnej, ktére — zgodnie
ze wspomnianymi powyzej przepisami — musza by¢ zawarte w samej skardze
(wyrok Sadu z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawach polaczonych od T-305/94 do
T-307/94, od T-313/94 do T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94
i T-335/94 Limburgse Vinyl Maatschappij i in. przeciwko Komisji, Rec. str. 11-931,
pkt 39). Wyrazone we wskazanym powyzej orzecznictwie stanowisko mozna odnieé¢
do odpowiedzi na skarge przedstawionej przez druga strong postgpowania w sprawie
sprzeciwu przed Izba Odwolawczg, bioraca udzial w postepowaniu przed Sadem
w charakterze interwenienta na podstawie art. 46 regulaminu Sadu, majacego
zastosowanie do zagadnien z zakresu wlasnosci intelektualnej na mocy art. 135 § 1
akapit drugi tego regulaminu. Zatem skarga i odpowiedZz na skarge nie s3
dopuszczalne, w zakresie w jakim odsylaja do dokumentéw ztozonych odpowiednio
przez skarzaca i przez interwenienta w postgpowaniu przed OHIM, o ile zawarte
w nich ogdlne odestanie nie da si¢ powigza¢ z zarzutami i argumentami powotanymi
odpowiednio w skardze i w odpowiedzi na skarge.

W przedmiocie zarzutu opartego na braku prawdopodobieristwa wprowadzenia
w bigd

Argumenty stron

Zdaniem skarzacej, Izba Odwolawcza mylnie uznata, iz mimo réznic wystepujacych
miedzy omawianymi towarami i migdzy spornymi oznaczeniami w odniesieniu do
wczesniejszego znaku towarowego i zgloszonego znaku towarowego istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad.
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Co sie tyczy omawianych towaréw, skarzaca twierdzi, ze odziez i obuwie lub boty nie
sa podobnymi towarami. W istocie towary te nie s3 produkowane w tych samych
zakladach, nie s3 przeznaczone do takiego samego uzytku, poniewaz moda wskazuje,
ze ich funkcja nie ogranicza si¢ do zapewnienia ochrony przed czynnikami
naturalnymi, nie sa one réwniez wytwarzane z tych samych surowcéw ani
sprzedawane w tych samych miejscach, z wyjatkiem sprzedazy na niewielka skale
w supermarketach.

Co sig tyczy spornych oznaczen, skarzaca podkreéla, ze co do zasady litery alfabetu
nie maja same w sobie — bez nadania im formy graficznej — charakteru
odrézniajacego [decyzja Drugiej Izby Odwotawczej z dnia 28 maja 1999 r. (sprawa
R 91/1998-2)]. A zatem to przedstawienie ich w formie graficznej nadaje im
charakter odrézniajacy. Jako ze znaki towarowe o charakterze stabo odrézniajacym
korzystaja z mniejszej ochrony, réznice pomiedzy tworzacymi je oznaczeniami
nabieraja wiekszego znaczenia. Skarzaca powoluje si¢ w tym wzgledzie na
wystepujace miedzy spornymi oznaczeniami wyrazne i istotne réznice odnoszace
si¢ do ksztaltu czarnego tta, umiejscowienia litery na tym tle, kontrastu miedzy
pogrubionym a normalnym krojem pisma litery uzytym odpowiednio w kazdym
z tych znakéw oraz do kaligrafii wladciwej tej literze. W przypadku graficznych
znakéw towarowych skladajacych sig z litery jedynie wizualne poréwnanie oznaczen
moze mieé¢ znaczenie, gdyz poréwnanie fonetyczne nie jest wymierne dla
dokonywanej oceny.

OHIM i interwenient kwestionuja catoéé argumentacji skarzacej. OHIM stwierdza

ponadto, ze skoro skarzaca ograniczyla si¢ w zaprzeczeniu podobieristwa towarow

jedynie do poréwnania ,odziezy” z ,obuwiem i botami”, to analiza prawdopodo-

bieristwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do spornych oznaczefi powinna zostac
. . Y

przeprowadzona tylko w takim zakresie.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje
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sig, jezeli z powodu identycznoéci lub podobienistwa do wczesniejszego znaku
towarowego, identycznosci lub podobieristwa towaréw lub ustug istnieje prawdo-
podobienistwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
co do pochodzenia handlowego omawianych towaréw lub ustug nalezy oceniaé
calo$ciowo, opierajac sie na sposobie postrzegania tych towaréw lub ustug przez
wlasciwy dla nich krag odbiorcéw oraz z uwzglednieniem wszelkich czynnikéw
istotnych dla konkretnego przypadku, w szczegélnoici wspélzaleznosci miedzy
podobienistwem oznaczen 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. II-2821, pkt 29-33 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

W niniejszym przypadku wczeéniejszy znak towarowy jest wspélnotowym znakiem
towarowym. Ponadto omawiane towary sa towarami codziennego uzytku. Tym
samym do celéw analizy prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad wiasciwy dla
tych towaréw krag odbiorcéw stanowia konsumenci koncowi we Wspélnocie
Europejskie;.

Po pierwsze, jezeli chodzi o poréwnanie spornych oznaczen, calogciowa ocena
prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad powinna, w odniesieniu do podobies-
stwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego, zosta¢é przeprowadzona
w oparciu o calo$ciowe wrazenie wywierane przez te oznaczenia,
z uwzglednieniem w szczeg6lnosci ich elementéw odrézniajacych i dominujacych
[zob. wyrok Sadu Pierwszej Instancji z dnia 14 pazdziernika 2003 r. w sprawie
T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), Rec. str. 11-4335, pkt 47 oraz wskazane w nim orzecznictwol.

Co si¢ tyczy wizualnego podobieristwa spornych oznaczen, Izba Odwolawcza
stusznie uznala, ze jakkolwiek litera sama w sobie jest potencjalnie pozbawiona
charakteru odrézniajacego, to rozpatrywane znaki towarowe zawieraja jako element
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dominujacy pisana minuskula i przy uzyciu prostego kroju pisma litere ,a” w kolorze
biatym, umieszczong na czarnym tle (pkt 38 zaskarzonej decyzji). Ten dominujacy
element wywiera natychmiastowe wrazenie i zapada w pamie¢. Natomiast graficzne
réznice wystepujace miedzy omawianymi znakami — a mianowicie ksztalt tla
(owalny w przypadku zgloszonego znaku towarowego i kwadratowy w przypadku
wezeéniejszego znaku towarowego), umiejscowienie litery na tym tle (w $rodku
w przypadku zgloszonego znaku towarowego i w prawym dolnym rogu w przypadku
wezeéniejszego znaku towarowego), grubos$é kreski uzytej do jej przedstawienia
(nieznacznie szerszej w przypadku zgloszonego znaku towarowego) oraz kaligrafia
wlasciwa kazdej z liter tych dwéch znakéw — majg znaczenie drugorzedne i nie
stanowia elementdw, ktére zostalyby zapamigtane przez wlasciwy krag odbiorcéw
jako rzeczywisty wyréznik. Co za tym idzie, sporne oznaczenia s3 z wizualnego
punktu widzenia bardzo podobne.

Whniosku tego nie podwaza argument oparty na ewentualnej rozbieznosci miedzy
zaskarzong decyzja a decyzja Drugiej Izby Odwolawczej z dnia 28 maja 1999 r.
(sprawa R 91/1998-2) w przedmiocie rejestracji wezeéniejszego znaku towarowego.
O ile Izba ta faktycznie stwierdzila w decyzji, Ze spos6b przedstawienia litery ,a”
w formie graficznej ma szczegélne znaczenie dla analizy charakteru odrézniajacego
tego znaku towarowego, o tyle wystarczy zauwazy¢, ze w niniejszym przypadku
spos6b graficznego przedstawienia zgloszonego znaku towarowego jest bardzo
zblizony do sposobu przedstawienia wcze$niejszego znaku towarowego.

Jezeli chodzi o fonetyczne i koncepcyjne poréwnania spornych oznaczen, strony sa
zgodne co do ich niewielkiej wymiernosci dla niniejszej sprawy. W kazdym razie
oznaczenia te sa z fonetycznego i koncepcyjnego punktu widzenia wyraznie
identyczne.

Calosciowe wrazenie wywierane przez kazde ze spornych oznaczen jest zatem
bardzo podobne.

Po drugie, jezeli chodzi o poréwnanie towaréw, przypomnie¢ nalezy, zZe zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem w celu dokonania oceny podobieristwa omawianych
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towaréw trzeba mie¢ na wzgledzie wszystkie istotne czynniki, ktére charakteryzuja
relacje miedzy tymi towarami, a wéréd nich w szczegblnosci ich charakter,
przeznaczenie, czyniony z nich uzytek, jak réwniez kwestie, czy sa one wzgledem
siebie konkurencyjne, czy tez si¢ uzupelniaja [zob. wyrok Sadu z dnia 4 listopada
2003 r. w sprawie T-85/02 Pedro Diaz przeciwko OHIM — Granjas Castell6
(CASTILLO), Rec. str. 11-1835, pkt 32 oraz wskazane w nim orzecznictwol].

Tytutem wstepu nalezy wskaza¢, iz w toku rozprawy skarzaca nie zakwestionowata
wyraznie faktu, ze poszczegélne rodzaje ubran objetych kazdym z omawianych
znakéw towarowych sa co najmniej podobne. Takie stwierdzenie jest w kazdym razie
poprawne.

Co si¢ tyczy szczeg6lnie zwigzku istniejacego miedzy ,odziezy” objeta wezedniejszym
znakiem towarowym a ,butami i botami” objetymi zgloszonym znakiem towaro-
wym, Izba Odwotawcza uznala, ze towary te sa podobne, gdyz maja te same funkcje,
czesto sa sprzedawane w tych samych miejscach, a dziatalno$é wielu wytwércéw lub
projektantéw skupia si¢ na tych dwdch rodzajach towaréw (pkt 32 zaskarzonej
decyzji). Uniwersalno$¢ tej oceny moze zosta¢ podana w watpliwoéé wobec
niemoznosci zastapienia jednych towaréw drugimi i braku dowodéw na jej poparcie.
Niemniej w kontekscie istnienia wystarczajaco silnego zwigzku miedzy odpowied-
nimi funkcjami tych towaréw, ktéry jest widoczny przede wszystkim z uwagi na fakt
przynaleznodci do tej samej klasy, oraz faktycznej mozliwosci wytwarzania ich przez
te same podmioty gospodarcze lub sprzedawania ich razem mozna wyciagnaé
wniosek, Ze towary te mogg zosta¢ uznane przez wiasciwy krag odbiorcéw za
powigzane ze soba. Co za tym idzie, odnoszace si¢ do znakéw towarowych
poszczeg6lne wspélnotowe i krajowe orzeczenia, na ktére powoluje si¢ skarzaca, nie
oslabiaja tego wniosku, poniewaz okolicznoéci faktyczne sporéw, w jakich
orzeczenia te zapadly, w zakresie dotyczacym omawianych oznaczeii lub towaréw,
wykazuja istotne réznice w poréwnaniu z niniejszym przypadkiem. Omawiane
towary muszg zatem zosta¢ uznane za podobne w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, nawet jezeli podobieristwo to jest jedynie niewielkie.

W konsekwencji, majac na uwadze, z jednej strony, wyrazne podobieristwo spornych
oznaczenh i, z drugiej strony, podobiefistwo omawianych towaréw, jakkolwiek
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w odniesieniu do obuwia i odziezy niewielkie, Izba Odwolawcza stusznie mogla
stwierdzi¢, ze zachodzi prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad wlasciwego
kregu odbiorcéw. W istocie wlaéciwy krag odbiorcéw moze w szczegdlnodci uznad,
ze obuwie opatrzone zgloszonym znakiem towarowym ma to samo pochodzenie
handlowe co odziez opatrzona wczeéniejszym znakiem towarowym. Niniejszy zarzut
musi zatem zosta¢ oddalony.

W przedmiocie zarzutu opartego na koniecznosci przeprowadzenia postgpowania
ustnego przed Izbg Odwolawczg

Skarzaca podnosi, ze zwrdcila si¢ ona wyraznie o przeprowadzenie postgpowania
ustnego przed Izba Odwotawcza zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.
Taka rozprawa mogta przyczyni¢ si¢ do wydania zasadnej prawnie decyzji, gdyz
skarzaca mogtaby wéwczas dostarczyé informacje na temat niemieckiego orzecz-
nictwa odnoszacego si¢ do zagadnienia podobiefistwa omawianych towaréw.
Odmawiajac przeprowadzenia postgpowania ustnego, Izba Odwolawcza przekro-
czyla, zdaniem skarzacej, granice swobodnego uznania.

Sad zwraca uwage, ze zgodnie z art. 75 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 ,jezeli
[OHIM] uzna, ze postepowanie ustne byloby wskazane, odbywa si¢ ono albo
z urzedu albo na wniosek jednej ze stron w postegpowaniu”.

Sad stwierdza, ze Izba Odwolawcza dysponuje pewnym zakresem swobodnego
uznania przy dokonywaniu oceny, czy — jezeli wnosi o to strona — postgpowanie
ustne przed nig jest rzeczywiscie konieczne. W niniejszym przypadku z zaskarzonej
decyzji wynika, ze Izba Odwotawcza znajdowata si¢ w posiadaniu wszystkich danych
koniecznych do sformutowania sentencji zaskarzonej decyzji. Skarzaca nie wskazata
w tym wzgledzie, w jaki sposéb wyjanienia ustne dotyczace niemieckiego
orzecznictwa, uzupelniajace jej stanowisko przedstawione uprzednio Izbie Odwota-
wczej, moglyby doprowadzi¢ do nieprzyjecia sentencji w takim brzmieniu.
W kazdym razie z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze zgodno$¢ z prawem decyzji
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izb odwolawczych musi by¢ oceniana wylacznie na podstawie rozporzadzenia
nr 40/94, zgodnie z jego wykladnia dokonang przez sad wspélnotowy, a nie na
podstawie orzecznictwa krajowego, nawet jezeli zostalo ono oparte na przepisach
analogicznych do przepiséw tego rozporzadzenia (ww. wyrok w sprawie GIORGIO
BEVERLY HILLS, pkt 53 i ww. wyrok w sprawie CASTILLO, pkt 37). W zwiazku
z powyiszym Izba Odwolawcza, nie uwzgledniajac wniosku skarzacej
o przeprowadzenie postgpowania ustnego, nie przekroczyta granic przystugujacego
jej swobodnego uznania.

W przedmiocie zZgdania drugiego

Jako ze skarzaca nie przedstawita jakiegokolwiek szczegdlnego uzasadnienia swego
zadania stwierdzenia niewaznosci drugiego punktu sentencji zaskarzonej decyzji
odnoszacego si¢ do kosztéw postgpowania przed OHIM, powyisze rozwazania
nalezy uzna¢ za wystarczajace do oddalenia tego zadania.

Z uwagi na og6t powyiszych rozwazan skarga zostaje oddalona.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sgdu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie

strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarizaca przegrala
sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obcigzy¢ ja
kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona,

2) Skarzgca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Pirrung Meij Forwood

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 lipca 2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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