KAUL PRZECIWKO OHIM — BAYER (ARCOL)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (czwarta izba)
z dnia 10 listopada 2004 r.”

W sprawie T-164/02

Kaul GmbH, z siedzibg w Elmshorn (Niemcy), reprezentowana przez adwokatéw
G. Wiirtenbergera oraz R. Kunzego,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. von Mihlendahla oraz
G. Schneidera, dziatajacych w charakterze petnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej drugg strona w postepowaniu przed Izbg Odwolawcza OHIM byla

Bayer AG, z siedziba w Leverkusen (Niemcy),
* Jezyk postepowania: niemiccki.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Trzeciej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
4 marca 2002 r. (sprawa R 782/2000-3), wydana w postgpowaniu w sprawie
sprzeciwu miedzy Kaul GmbH a Bayer AG,

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

w skladzie: H. Legal, prezes, M. Vilaras i I. Wiszniewska-Biatecka, sedziowie,

sekretarz: D. Christensen, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 czerwca
2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci faktyczne

W dniu 3 kwietnia 1996 r., 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 p6éin. zm., spétka Atlantic Richfield (Atlantic Richfield Co.) zlozyla
w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego.
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Znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono, to stfowne oznaczenie ARCOL.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 1, 17 oraz 20
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego. Wéréd towaréw nalezacych do klasy 1 znajduja sie
»produkty chemiczne przeznaczone do konserwowania zywnosci”,

W dniu 20 lipca 1998 r. zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane
w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych.

W dniu 20 paZdziernika 1998 r., na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94,
skarzaca wniosta sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego
w odniesieniu do ,produktéw chemicznych przeznaczonych do konserwowania
zywnosci”, zaliczanych do klasy 1. Sprzeciw zostat uzasadniony istnieniem
wezesniejszego wspdlnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w dniu
24 lutego 1998 r. pod numerem 49106. Znak ten stanowi stowne oznaczenie
CAPOL i obejmuje towary okreslone jako »produkty chemiczne do konserwowania
zywnosci, to znaczy surowce do zamrazania oraz konserwowania gotowych
produktéw zywnosciowych, w szczegélnosci stodyczy”, zaliczane do klasy 1. Na
poparcie sprzeciwu skarzaca powolata si¢ na wzgledna podstawg odmowy rejestraci,
o ktérej mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzjg z dnia 30 czerwca 2000 r. Wydziat Sprzeciwéw odrzucit sprzeciw, uznawszy,
ze nawet przyjmujac identyczno$é¢ towardw, jakiekolwiek prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad w odniesieniu do rozpatrywanych oznaczen jest wykluczone
ze wzgledu na réznice w ich wygladzie i brzmieniu.

W dniu 24 lipca 2000 r., na podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, skarzaca
wniosfa odwotanie od decyzji Wydziatu Sprzeciwéw,

I - 3811




10

i1

WYROK Z DNIA 10.11.2004 r. — SPRAWA T-164/02

Pismem z dnia 17 lipca 2000 r., ktére wplyneto w dniu 24 lipca 2000 r., OHIM zostal
poinformowany przez spotke Bayer (Bayer AG) o przeniesieniu na jej rzecz
zgloszenia znaku towarowego ARCOL dokonanego przez Atlantic Richfield Co.
Przeniesienie zostalo wpisane do rejestru wspélnotowych znakéw towarowych
w dniu 17 listopada 2000 r. zgodnie z art. 17 ust. 5 oraz art. 24 rozporzadzenia
nr 40/94.

W dniu 30 paZdziernika 2000 r. skarzaca zlozyla w OHIM pisemne stanowisko
przedstawiajace podstawy odwolania, przewidziane w art. 59 rozporzadzenia
nr 40/94.

Decyzja z dnia 4 marca 2002 r., dorgczong skarzacej w dniu 25 marca 2002 r. (zwang
dalej ,zaskarzona decyzja”), Trzecia Izba Odwolawcza OHIM nie uwzglednita
odwolania. Izba Odwolawcza uznala w istocie, Ze nie mozna bylo uwzgledni¢
utrzymywanego wysoce odrézniajacego charakteru wczeéniejszego znaku towaro-
wego wynikajacego z jego powszechnej znajomosci, poniewaz okoliczno$¢ ta zostala
podniesiona przez skarzaca dopiero na etapie odwotania. Ponadto Izba Odwotawcza
stwierdzita, ze w rzeczywistoéci skarzaca raczej zmienila podstawe prawng na art. 8
ust. 2 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 dotyczacy powszechnie znanych znakéw
towarowych niz podniosta nowy argument. Ponadto Izba Odwotawcza uznala, Ze
mimo identycznosci towaréw w odniesieniu do rozpatrywanych oznaczen stownych
nie istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w biad, ze wzgledu na stwierdzone
miedzy nimi znaczace réznice na plaszczyznie wizualnej i fonetycznej, specjalis-
tyczny charakter rynku omawianych towaréw oraz prawdopodobnie duza wiedzg ich
typowych nabywcéw w danej dziedzinie.

Przebieg postepowania i Zadania stron

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 24 maja 2002 r. skarzgca wniosla
niniejsza skarge. W dniu 16 pazdziernika 2002 r. OHIM zfozyl w sekretariacie Sadu
odpowied? na skarge.
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Pismem zlozonym w sekretariacie Sagdu w dniu 7 listopada 2002 r. skarzaca wniosta
na podstawie art. 135 § 2 regulaminu o zezwolenie na wniesienie repliki.

W dniu 20 listopada 2002 r. Sad (czwarta izba) postanowil, Ze nie ma potrzeby
dokonania drugiej wymiany pism, a skarzaca moze rozwinaé swoje zarzuty
i argumenty oraz odpowiedzie¢ na pismo wniesione przez OHIM w toku procedury
ustne;j.

Po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniem sedziego sprawozdawcy Sad (czwarta izba)
postanowil otworzyé procedure ustng.

Stanowiska stron oraz ich odpowiedzi na pytania Sadu zostaly wystuchane na
rozprawie w dniu 30 czerwca 2004 r.

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.
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OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi w istocie cztery zarzuty dotyczace odpowied-
nio, po pierwsze, naruszenia przez Izbg¢ Odwolawcza obowiazku rozpatrzenia
okolicznosci przez nia podniesionych, po drugie, naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, po trzecie, naruszenia zasad prawa procesowego
przyjetych w Paristwach Czlonkowskich i regulaminu postepowania przed OHIM
oraz, po czwarte, naruszenia obowiazku uzasadnienia.

Nalezy rozpocza¢ od zbadania pierwszego zarzutu.

Argumenty stron

Wedtug skarzacej stanowisko Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym po zakonczeniu
postepowania w sprawie sprzeciwu powolywanie si¢ na nowe okolicznosci faktyczne
nie jest dopuszczalne, wynika z blednego pojmowania funkji izb odwolawczych.
Postepowanie przed izba odwolawcza winno by¢ bowiem rozumiane jako druga
instancja orzekajaca co do istoty, w ramach ktorej strony moga powolywa¢ si¢ na
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nowe okolicznosci faktyczne. Niestusznie wiec w niniejszej sprawie Izba Odwolaw-
cza odméwila zbadania istotnych dla oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad dowodéw, na ktére powolywata sie skarzaca w pismie z dnia 30 paZdziernika
2000 r., a ktére dotyczyly wysoce odrézniajacego charakteru wczesniejszego znaku
towarowego CAPOL i na ktére sktadaly si¢ zlozone pod przysiega oswiadczenie
dyrektora generalnego skarzacej, uzupetnione listg jej klientéw. Postepujac w ten
sposob, OHIM naruszyt prawo skarzacej do przedstawienia uwag.

Skarzaca, odmiennie niz twierdzi OHIM, wcale nie zrezygnowala z art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 jako podstawy sprzeciwu na rzecz art. 8 ust. 2 lit. c) tego
rozporzgdzenia. Dokumenty zalaczone do pisma z dnia 30 pazdziernika 2000 r. nie
mialy na celu wskazania nowych okolicznosci faktycznych, ale raczej uzupelnienie
argumentow juz podniesionych w trakcie postepowania w sprawie sprzeciwu.

OHIM twierdzi tymczasem, ze stanowisko skarzgcej opiera si¢ na nieprawidlowej
interpretacji systemu ochrony prawnej ustanowionego przez rozporzadzenie
nr 40/94 i znajdujacego zastosowanie w ,utrwalonym orzecznictwie” izb odwola-
wezych. Konsekwencja cigglosci funkcjonalnej istniejacej pomiedzy izbami odwola-
wezymi a Wydzialem Sprzeciwéw jest, jego zdaniem, ze nie wystarczy wnie$é
odwolania, aby unikna¢ skutkéw niezachowania terminéw wyznaczonych przez
Wydziat Sprzeciwéw. OHIM podnosi wigc, ze poza nielicznymi wyjatkami izby
odwolawcze odmawiaja uwzglednienia takich nowych okolicznodci faktycznych,
jezeli nie zostaly one wskazane we whagciwych terminach.

Pozycja skarzacej jako leadera na rynku érodkéw chemicznych przeznaczonych do
konserwowania produktéw zywnosciowych oraz powszechna znajomo$¢ znaku
towarowego CAPOL zostaly podniesione po raz pierwszy dopiero w postepowaniu
przed Izba Odwolawcza. Sa to, zdaniem OHIM, nowe okolicznodci faktyczne,
a wobec tego, ze skarzaca posluguje sie wyrazeniem »powszechnie znany”, stanowia
one wrecz modyfikacje podstawy prawnej sprzeciwu na rzecz art. 8 ust. 2 lit. C)
rozporzadzenia nr 40/94.
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Ponadto OHIM stoi na stanowisku, ze uwzglednienie pozycji skarzacej na rynku
oraz zwigzanego z niag wzmocnienia charakteru odrdzniajacego jej znaku
towarowego nie pozwala wnioskowa¢ o istnieniu prawdopodobiefistwa wprowa-
dzenia w blad.

Ocena Sqdu

Nalezy na wstepie wskazaé, ze na dowody przedloione przez skarzaca
w postepowaniu przed Izbg Odwolawcza skiadaja sie oéwiadczenie dyrektora
generalnego skarzacej zlozone pod przysiega oraz lista jej klientow.

Dokumenty te dotycza stopnia wykorzystania znaku towarowego skarzacej. Zostaly
one przez nig przedlozone na poparcie argumentacji, juz wczesniej przedstawionej
w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeciwdw, ktéra wtedy opierala si¢ jedynie na
rozwazaniach dotyczacych braku charakteru opisowego znaku towarowego nalezg-
cego do skarzacej, a zgodnie z ktdérg znak towarowy skarzacej posiadal znaczng
zdolnoé¢ odrdzniajaca i powinien w zwigzku z tym zostaé objety szersza ochrona.

Izba Odwotawcza w pkt 10-12 zaskarzonej decyzji, a nastgpnie OHIM w pkt 30
odpowiedzi na skarge uznali, ze ta nowa okoliczno$¢ faktyczna nie moze zostac
uwzgledniona, poniewaz zostata przedstawiona po uplywie terminéw wyznaczonych
przez Wydzial Sprzeciwow.

Nalezy jednak stwierdzi¢, ze stanowisko to jest niezgodne z funkcjonalng ciagloscia
miedzy instancjami OHIM, kt6rej istnienie potwierdzit Sad zaréwno w zakresie
dotyczacym postgpowania ex parte [wyrok Sadu z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie
T-163/98 Procter & Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Rec. str. 1I-2383,
pkt 38-44, niezmieniony w tym punkcie wyrokiem Trybunalu z dnia 20 wizeénia
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2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY),
Rec. str. 1-6251 oraz wyrok Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-63/01
Procter & Gamble przeciwko OHIM (Ksztatt mydta), Rec. str. 11-5255, pkt 21], jak
i postepowania inter partes [wyrok Sadu z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie

-308/01 Henkel przeciwko OHIM - LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. 11-3253,
pkt 24-32).

Sad orzek! bowiem, ze z funkcjonalnej cigglosci miedzy instancjami OHIM wynilka,
iZ w ramach art. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94 izba odwolawcza
zobowigzana jest w swoim rozstrzygnieciu uwzgledni¢ wszystkie okolicznoéci
faktyczne oraz prawne, na ktére zainteresowana strona powolafa si¢ w toku
postgpowania przed skiadem orzekajacym w pierwszej instancji, jak tez — jedynie
Z zastrzezeniem art. 74 ust. 2 tego rozporzadzenia — w postepowaniu odwotawczym
(ww. wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 32). W zwigzku z tym, odmiennie od tego,
co twierdzi OHIM, w odniesieniu do postepowania inter partes, funkcjonalna
ciggtod¢ miedzy instancjami OHIM nie skutkuje niedopuszczalnoicia w $wietle
art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 powolywania si¢ przez strone na okolicznosci
faktyczne lub prawne w postepowaniu przed Izbg Odwotawcza, jezeli strona nie
przedstawita tych okolicznoéci przed skladem orzekajgcym w pierwszej instancji
w terminach do tego wyznaczonych w tej instancji. Funkcjonalna cigglo$é miedzy
instancjami OHIM skutkuje bowiem tym, ze dopuszczalne jest, aby taka strona
powotala sie na wspomniane okolicznoéci w postepowaniu przed Izbg Odwotawczg,
z zastrzezeniem stosowania w tej instancji art. 74 ust, 2 tego rozporzadzenia.

W zwigzku z powyzszym, skoro w niniejszej sprawie powotanie sie na sporne
okolicznosci faktyczne nie bylo spéznione w rozumieniu art, 74 ust. 2 rozporza-
dzenia nr 40/94, lecz zostalo dokonane w zalaczniku do pisma zfozonego w Izbie
Odwotawczej w dniu 30 pazdziernika 2000 r., czyli z zachowaniem terminu czterech
miesiecy przewidzianego w art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, to nie mozna bylo
odméwi¢ ich rozpatrzenia.

Ponadto, podzielajac twierdzenie sformulowane przez zglaszajaca znak towarowy
w piSmie z dnia 27 grudnia 2000 r., zgodnie z ktérym skarzgca zmierzala
w rzeczywistosci do udowodnienia, ze jej znak towarowy jest znakiem posiadajacym
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renome lub powszechnie znanym, Izba Odwotawcza stwierdzita pomocniczo
w pkt 13 zaskarzonej decyzji, Ze skarzaca zmienita podstawe prawna sprzeciwu
z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 na art. 8 ust. 2 lit. ) tego
rozporzadzenia.

Sad uznaje ten pomocniczo wskazany argument za bezpodstawny.

W istocie skarzaca na zadnym etapie postepowania nie twierdzila, Ze opiera sprzeciw
na innej podstawie niz art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Przeciwnie, to
wlagnie bylo podstawa prawna powolania si¢ przez skarzaca w toku postepowania
przed Wydzialem Sprzeciw6éw, a poézniej przed Izba Odwolawcza na znaczng
zdolno$¢ odrézniajaca jej znaku towarowego oraz na orzecznictwo Trybunatu
dotyczace znaczenia tego elementu dla oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Z przeprowadzonych powyzej rozwazai wynika, ze Izba Odwolawcza nie mogla bez
naruszenia przepisu art. 74 rozporzadzenia nr 40/94 odméwi¢ zbadania okolicznosci
faktycznych, na ktére skariaca powolata si¢ w piémie z dnia 30 pazdziernika 2000 r.
w celu wykazania znacznej zdolnosci odrézniajacej wczesniejszego znaku towaro-
wego, wynikajacej z podnoszonego przez nig faktu poslugiwania si¢ tym znakiem
towarowym na rynku.

Zgodnie za$ z utrwalonym orzecznictwem, jako Ze prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w blad jest tym wigksze, im bardziej odréiniajacy jest charakter
wezeéniejszego znaku towarowego, znaki towarowe o charakterze wysoce odréznia-
jacym — samoistnym lub wynikajacym z ich znajomosci na rynku — korzystaja
z szerszej ochrony niz te, ktérych charakter jest malo odrézniajacy. Prawdopodo-
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biefistwo wprowadzenia w blad moze wiec istnie¢ mimo niskiego stopnia
podobieristwa znakéw towarowych, jesli podobieristwo towaréw lub ustug nimi
oznaczonych jest duze, a wczeéniejszy znak towarowy posiada charakter wysoce
odrézniajacy (zob. wyrok Trybunatu z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819, pkt 20 i 21 oraz wskazane w nim
orzecznictwo).

Wobec tego, skoro Izba Odwolawcza w niniejszej sprawie stwierdzita, ze towary
oznaczone spornymi oznaczeniami s3 identyczne oraz ze istnieja pewne elementy
podobiefistwa miedzy tymi oznaczeniami, nie mogla sie wypowiedzie¢, jak to
uczynita, w kwestii istnienia prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad, bez wziecia
pod uwage wszystkich wiaiciwych dla jego oceny okolicznosci, wéréd ktérych
znajdowaly si¢ réwniez okolicznosci powolane przez skarzaca, majace na celu
wykazanie znacznej zdolnosci odrézniajacej wezesniejszego znaku towarowego.

Wynika z tego, ze zaniechawszy uwzglednienia okolicznosci, na ktére powolala sie
przed nig skarzaca, Izba Odwolawcza naruszyta obowigzki, ktére na niej cigza
w ramach rozpatrywania prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w $wietle art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Sad nie moze jednak zastepowaé¢ OHIM
w ocenie okolicznosci sprawy, ktérej dokonanie stanowi obowigzek OHIM. Nalezy
zatem stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji bez potrzeby badania pozostatych
zarzutow.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM przegral sprawe, nalezy
— zgodnie z zadaniem skarzgcej — obcigzy¢ go kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaino$¢ decyzji Trzeciej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 4 marca 2002 r. (sprawa R 782/2000-3).

2) OHIM zostaje obcigzony kosztami postepowania.

Legal Vilaras Wiszniewska-Biatecka

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 10 listopada
2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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