WYROK Z DNIA 17.7.2008 r. — SPRAWA C-488/06 P

WYROK TRYBUNALU (druga izba)
z dnia 17 lipca 2008 r.”

W sprawie C-488/06 P

majacej za przedmiot odwotanie, na podstawie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedli-
wosci, wniesione w dniu 24 listopada 2006 r.,

L & D SA, z siedziba w Huércal de Almeria (Hiszpania), reprezentowana przez
S. Mirallesa Miraveta, abogado,

strona wnoszaca odwolanie,

w ktorej druga strona sa:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez J. Garcie Murillo, dziatajaca w charakterze peino-
mocnika, z adresem do doreczen w Luksemburgu,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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L & D PRZECIWKO OHIM

Julius Sdmann Ltd, z siedziba w Zug (Szwajcaria), reprezentowana przez E. Armija
Chévarriego, abogado,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, K. Schiemann, J. Makarczyk, J.C. Boni-
chot i C. Toader (sprawozdawca), sedziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: R. Grass,

uwzgledniajac procedure pisemna,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 13 marca
2008 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

W swoim odwotaniu L & D SA (zwana dalej ,L. & D”) domaga sie uchylenia wyroku
Sadu Pierwszej Instancji Wspoélnot Europejskich z dnia 7 wrzesnia 2006 r. w sprawie
T-168/04 L & D przeciwko OHIM — Sdmann (Aire Limpio), Zb. Orz. s. 11-2699,
zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”, w ktérym Sad oddalil wniesiona przez nia
skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 15 marca 2004 r. (sprawa R
326/2003-2, zwana dalej ,,sporna decyzja”). W decyzji tej Izba Odwolawcza uwzgled-
nita w czesci odwotanie spétki Julius Simann Ltd (zwanej dalej ,Sémann”), odma-
wiajac czesciowo rejestracji na rzecz L & D oznaczenia graficznego zawierajacego
element stowny ,Aire Limpio”.

I — Ramy prawne

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) i e) ppkt ii) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s.
1) nie sg rejestrowane ,znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odréz-
niajacego charakteru”, a takze oznaczenia, ktére skladaja sie wylacznie z ,ksztaltu
towaru niezbednego do uzyskania efektu technicznego”.
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Artykul 8 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi:

»1. W wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego zgloszonego
znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli:

b) z powodu identyczno$ci lub podobienstwa do wcze$niejszego znaku towaro-
wego, identycznosci lub podobieristwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w btad opinii publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na
ktorym weze$niejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobienistwo wpro-
wadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia z wcze-
$niejszym znakiem towarowym.

2. Do celéw ust. 1 »wcze$niejsze znaki towarowe« oznaczaja:

a) znaki towarowe nastepujacych rodzajéw, w odniesieniu do ktérych data ztozenia
wniosku o rejestracje jest wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspélnoto-
wego znaku towarowego [...]:

i) wspolnotowe znaki towarowe;

ii) znaki towarowe zarejestrowane w panstwie cztonkowskim [...]

I-5761



WYROK Z DNIA 17.7.2008 r. — SPRAWA C-488/06 P

iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy miedzynarodowych uzgodnien
obowiazujacych w panstwie cztonkowskim;

Artykul 73 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi:

»Decyzje Urzedu zawierajg okreslenie przyczyn, na ktérych sa oparte. Decyzje opie-
raja sie wylacznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do ktdrych strony
zainteresowane mialy mozliwo$¢ przedstawiania swoich uwag”.

II — Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 30 kwietnia 1996 r. L & D wniosta do OHIM o dokonanie rejestracji w charak-
terze wspolnotowego znaku towarowego nizej przedstawionego graficznego znaku
towarowego zawierajacego element stowny ,Aire Limpio” (zwanego dalej ,znakiem

Aire Limpio”):
5 \
S
Rk

=0
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Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 3, 5 i 35 Poro-
zumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towardw i ustug dla
celow rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r. ze zm. i odpowiadaja, dla kazdej
z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 3: ,,$rodki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki”;

— klasa 5: ,,perfumowane $rodki do odswiezania powietrza”;

— Kklasa 35: ,reklama; zarzadzanie przedsiebiorstwem; administrowanie przedsie-
biorstwem; czynnosci biurowe”.

W dniu 29 wrzesnia 1998 r. Simann wniosla, na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94, sprzeciw w odniesieniu do rejestracji, o ktéra wystapiono, wskazujac na
pewne wczesniejsze znaki towarowe. W uzasadnieniu sprzeciwu wskazata ona na
podstawy wymienione w art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Pos$réd wymienionych wyzej wczesniejszych znakéw towarowych figurowat przed-
stawiony ponizej graficzny wspélnotowy znak towarowy nr 91.991, zgloszony w dniu
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1 kwietnia 1996 r. i zarejestrowany w dniu 1 grudnia 1998 r. dla towaréw z klasy 5
(zwany dalej ,,znakiem nr 91.9917):

Wsrod znakoéw tych figurowalo takze 17 innych graficznych krajowych i miedzy-
narodowych znakéw towarowych, z ktérych wszystkie mialy podobne kontury
lecz réznily sie od siebie, z wyjatkiem jednego z nich, biala podstawka lub napisem
umieszczonym na koronie drzewa.

Szczegdlne znaczenie dla rozpatrywanego odwotania maja dwa graficzne miedzy-
narodowe znaki towarowe nr 178969 i nr 328915. Pierwszy z nich zawiera element
stowny ,CAR-FRESHNER” (i zwany jest dalej ,znakiem CAR-FRESHNER”), drugi za$
zawiera element stowny ,ARBRE MAGIQUE” (i zwany jest dalej ,znakiem ARBRE
MAGIQUE”). Te dwa znaki towarowe, zarejestrowane — odpowiednio — w dniu
21 sierpnia 1954 r. i w dniu 30 listopada 1966 r. dla towardw z klas 3 i 5 i objete
ochrona miedzy innymi we Wloszech, maja nastepujacy wyglad:
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Decyzja z dnia 25 lutego 2003 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM oddalit sprzeciw
w calosci.

W ramach analizy dokonywanej w $wietle art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
tenze Wydzial Sprzeciwéw przeprowadzil poréwnanie migedzy znakiem Aire Limpio
a znakiem nr 91.991.

W tym zakresie stwierdzil on zasadniczo, ze ksztalt choinki, bedacy elementem
wspdélnym obu znakéw towarowych, jest opisowy wzgledem od$wiezaczy powie-
trza i perfum do powietrza, w zwigzku z czym ma on niewielki charakter odréznia-
jacy. Wystepujace miedzy tymi dwoma znakami istotne rdéznice graficzne i stowne
dotycza zatem podobienstw o niewielkich znamionach odrézniajacych, dzieki czemu
calo$ciowe wrazenia, jakie wywolujg, sa na tyle odlegle, ze mozna wykluczy¢ wszelkie
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad, czy skojarzenia.

Doszedlszy do tego wniosku, Wydzial Sprzeciwéw uznal, iz nie jest konieczne
badanie pozostalych wczesniejszych znakdw wskazanych przez Sémann, jako ze
znaki te wykazuja wzgledem znaku Aire Limpio jeszcze wigksze réznice niz znak
nr 91.991.

W spornej decyzji z dnia 15 marca 2004 r. Druga Izba Odwolawcza OHIM uwzgled-
nila cze¢sciowo odwolanie wniesione przez Simann od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Uwzgledniajac podniesiony w odwolaniu zarzut dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, uwzglednila ona sprzeciw w czesci i odmoéwita
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rejestracji znaku Aire Limpio w odniesieniu do towardw nalezacych do klas 3 i 5. Jesli
chodzi natomiast o ustugi z klasy 35, utrzymata ona w mocy decyzje Wydziatu Sprze-
ciwow i oddalita sprzeciw w tym zakresie.

Aby ocenic istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, Izba Odwolawcza, ,z tych samych przyczyn
zwigzanych z ekonomika postepowania”, co podane przez Wydzial Sprzeciwow,
skoncentrowala swoje poréwnanie na znaku Aire Limpio i na znaku nr 91.991 ,jako
znaku reprezentatywnym” wzgledem pozostalych wcze$niejszych znakéw towa-
rowych, na ktére wskazano. Jednak dokonana przez nia ocena doprowadzita do
odmiennego rezultatu niz ocena przeprowadzona przez Wydzial Sprzeciwow.

Izba Odwolawcza uznata mianowicie, ze dtugotrwate uzywanie i powszechna znajo-
mo$¢, jaka cieszy sie we Wloszech ,wcze$niejszy znak towarowy”, sprawiaja, iz znak
ten ma charakter szczegdlnie odrdzniajacy i ze w zwiazku z tym, a takze z uwagi na
podobienstwo koncepcyjne miedzy tymi dwoma znakami, wystepuje prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w blad, przynajmniej jesli chodzi o odbiorcéw wloskich.

Izba Odwotawcza doszta do takiego wniosku po pierwsze w oparciu o dane odno-
szace sie do reklamy i sprzedazy samochodowych od$wiezaczy powietrza oferowa-
nych przez Simann, a po drugie w oparciu o to, iz znak CAR-FRESHNER objety jest
ochrong od 1954 r.

III — Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 14 maja 2004 r. L & D wniosla skarge
o stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji. Na poparcie swojej skargi podniosta ona
dwa zarzuty dotyczgce naruszenia, odpowiednio, art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 73 rozporzg-
dzenia nr 40/94. W zaskarzonym wyroku Sad oddalit skarge.
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Odnoszac sie do zarzutu pierwszego, Sad uznal przede wszystkim, w pkt 70 zaskar-
zonego wyroku, ze stwierdzenie Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym znak nr 91.991
ma we Wloszech charakter szczegdlnie odrdzniajacy, oparte zostalo na uznaniu
dlugotrwalego charakteru uzywania i powszechnej znajomosci znaku towarowego
ARBRE MAGIQUE.

Nastepnie, w pkt 72—77 zaskarzonego wyroku, Sad zbadal, czy takie stwierdzenie
wystepowania charakteru odrdzniajacego znaku nr 91.991 na podstawie uzywania
innego znaku towarowego, jest prawidlowe.

Odwolujac sie do pkt 30 i 32 wyroku Trybunalu z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie
C-353/03 Nestlé, Zb.Orz. s. I-6135, Sad stwierdzil, ze na pytanie to nalezy odpowie-
dzie¢ twierdzaco, gdyby znak nr 91.991 mozna bylo uzna¢ za cze$¢ znaku ARBRE
MAGIQUE.

W tym zakresie Sad stwierdzil, ze Izba Odwolawcza slusznie uznatla, iz wyobra-
zenie sylwetki choinki, ktéra odgrywa znaczaca, a nawet dominujaca role w znaku
towarowym ARBRE MAGIQUE, odpowiada oznaczeniu znaku nr 91.991. W konse-
kwencji orzek! on, iz Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita, ze znak nr 91.991 stanowi
cze$¢ znaku towarowego ARBRE MAGIQUE. A zatem pierwszy z tych znakéw moégt
uzyska¢ charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania go jako czesci drugiego
z nich.

Na tej podstawie Sad stwierdzil, ze Izba Odwotawcza stusznie przeanalizowata
wszystkie dowody dotyczace uzywania i powszechnej znajomosci znaku ARBRE
MAGIQUE, w celu ustalenia, ze znak nr 91.991, jest uzywany w sposéb dlugotrwaly,
jest powszechnie znany i w rezultacie ma szczegélnie odrézniajacy charakter.
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Jesli chodzi o badanie dowodéw w pelnym tego stowa znaczeniu, Sad uznal w pkt 78
zaskarzonego wyroku, ze w spornej decyzji stusznie stwierdzono, iz z zawartych
w aktach sprawy dowodéw wynika, iz znak nr 91.991, jako czes¢ znaku ARBRE
MAGIQUIE, jest uzywany we Wloszech w sposéb diugotrwaly, jest w tym panstwie
powszechnie znany i w konsekwencji ma charakter szczegélnie odrdzniajacy.

W zwiazku z powyzszym w pkt 80—84 zaskarzonego wyroku oddalil on argument
podajacy w watpliwo$¢ moc dowodowa tych dowoddw z uwagi na to, ze odnoszg sie
one do okresu nastepujacego po wystapieniu z wnioskiem o rejestracje znaku przez
skarzaca. Doszed! on do przekonania, ze Izba Odwotawcza mogla zgodnie z prawem
uznad, iz okoliczno$ci nastepujace po zlozeniu wniosku o rejestracje pozwalaja na
wyciagniecie wnioskow co do sytuacji, jaka miata miejsce w dniu zlozenia wniosku
o rejestracje znaku towarowego przez L & D.

W pkt 85 zaskarzonego wyroku Sad oddalil takze argument skarzacej, zgodnie
z ktérym Izba Odwolawcza nieslusznie przyjela szczegdlnie odrézniajacy charakter
wczesniejszego znaku towarowego we Wloszech, opierajac sie wylacznie na ogél-
nych informacjach dotyczacych rozmiaru reklamy i wielko$ci sprzedazy. Sad stwier-
dzit w tym wzgledzie po pierwsze, ze orzecznictwo przytoczone przez L & D nie
dotyczy oceny powszechnej znajomosci zarejestrowanego znaku towarowego, ktéry
uzyskal juz charakter odrdzniajacy, a po drugie, ze Izba Odwolawcza uwzglednita nie
tylko ogélne dane, ale réwniez dlugotrwale uzywanie znaku ARBRE MAGIQUE.

Wreszcie Sad oddalit w pkt 86 zaskarzonego wyroku argument L & D, zgodnie
z ktérym Izba Odwolawcza blednie oparta si¢ na fakcie, ze wczeéniejszy znak towa-
rowy korzysta z ochrony w identycznej co do zasady postaci od 1954 r., zréwnujac
w ten sposéb date zgloszenia znaku towarowego z chwilg faktycznego uzywania
znaku CAR-FRESHNER. Sad stwierdzit w tym wzgledzie, ze cho¢ w spornej decyzji
uznano, iz znak CAR-FRESHNER zarejestrowany jest od 1954 r., Izba Odwotawcza,
wypowiadajac sie w kwestii dlugotrwalego uzywania, oparta sie na dowiedzionym dla
Wtoch uzywaniu znaku ARBRE MAGIQUE.
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Nastepnie Sad stwierdzil w pkt 89-96 zaskarzonego wyroku, ze towary oznaczone
znakiem ARBRE MAGIQUE oraz znakiem Aire Limpio, tak jak i same znaki, sa
podobne.

Jesli chodzi o podobienstwo znakéw towarowych, Sad stwierdzil, Ze na ptaszczyznie
wizualnej element graficzny zawarty w znaku Aire Limpio wykazuje charakter oczy-
wiscie dominujacy w calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez oznaczenie i prze-
waza w sposob znaczny nad elementem stownym.

Whbrew twierdzeniom L & D wywieranego przez to wyobrazenie graficzne caloscio-
wego wrazenia nie stanowi widok postaci humorystycznej, ale wizerunek przypomi-
najacy choinke. A zatem wyobrazenie graficzne odpowiadajace choince stanowi na
plaszczyZnie wizualnej element dominujacy calo$ciowe wrazenie wywierane przez
znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono. Na ptaszczyznie koncepcyjnej z kolei
oba omawiane oznaczenia kojarzone sa z sylwetka choinki. Majac na uwadze wywo-
lywane wrazenie oraz fakt, iz okreslenie ,aire limpio” nie ma dla odbiorcéw wloskich
zadnego szczeg6lnego znaczenia, nalezato, zdaniem Sadu, stwierdzié, iz omawiane
oznaczenia sa do siebie podobne na ptaszczyznie koncepcyjne;.

Jesli chodzi o prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, Sad stwierdzil
w pkt 100-102 zaskarzonego wyroku, ze przecietni konsumenci, ktérzy stanowia
wlasciwy krag odbiorcéw, maja tendencje polegania gléwnie na obrazie znaku
umieszczonym na tych towarach, czyli na sylwetce choinki. W konsekwencji, z uwagi
po pierwsze na podobiefistwo omawianych towaréw oraz wizualne i koncepcyjne
podobienistwo rozpatrywanych znakéw towarowych, a po drugie na fakt, ze wcze-
$niejszy znak towarowy ma we Wloszech szczegdélnie odrézniajacy charakter, nalezy
uznad, ze Izba Odwotawcza nie popelnita bledu, stwierdzajac istnienie prawdopodo-
bienstwa wprowadzenia w biad.

Nastepnie, w pkt 104 zaskarzonego wyroku, Sad oddalit argument skarzacej, zgodnie
z ktérym wczeéniejszy znak towarowy ma charakter malo odrézniajacy, poniewaz
sylwetka choinki ma charakter opisowy wzgledem omawianych towaréw, stwier-
dzajac, iz wczesniejszy znak towarowy nie jest zwyklym wyobrazeniem choinki,
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lecz ze przedstawiona w nim choinka wystepuje w stylizowanej formie i ze znak ten
wykazuje inne szczegdlne cechy oraz ze ponadto uzyskal on charakter szczegdlnie
odroézniajacy. Jesli chodzi o wytyczne urzedu patentowego Zjednoczonego Krdle-
stwa, ktére — zdaniem skarzacej — potwierdzaja opisowy charakter sylwetki choinki
dla omawianych towaréw, Sad uznal, iz sa one pozbawione znaczenia dla sprawy,
poniewaz wspdlnotowy system znakéw towarowych jest systemem autonomicznym.

Ponadto Sad oddalil argumenty L & D majace na celu wykazanie, iz nalezalo
odmowic rejestracji wczeéniejszego znaku towarowego z uwagi na to, ze po pierwsze
sklada si¢ on zasadniczo wylacznie z ksztaltu towaru sprzedawanego pod tym
znakiem i po drugie, ze ksztalt wczesniejszego znaku towarowego, a mianowicie
sylwetka choinki, jest niezbedny do uzyskania zamierzonego dla tego towaru efektu
technicznego. W tym wzgledzie Sad wskazal w pkt 105 zaskarzonego wyroku, ze
skarzgca w kazdym razie nie moze w postepowaniu w sprawie sprzeciwu podnosic¢
bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji przeciwko waznej rejestracji oznaczenia
dokonanej przez krajowy urzad lub OHIM.

Odnos$nie do zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 73 rozporzadzenia
nr 40/94, zostal on oddalony w pkt 113-118 zaskarzonego wyroku. Sad uznal, ze
w spornej decyzji w sposéb jasny i jednoznaczny przedstawiono tok rozumowania
Izby Odwotawczej. Sad stwierdzil takze, iz skarzaca mogta zaja¢ stanowisko co do
wszystkich ustalen i dowodéw, na ktérych zostala oparta zaskarzona decyzja, oraz co
do wykorzystania przez Izbe Odwolawcza, w ramach dokonywanej przez nig oceny,
dowoddéw dotyczacych uzywania wezesniejszych znakéw towarowych.

IV — Postepowanie przed Trybunalem i Zzadania stron

W swoim odwotaniu L & D wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku w calosci;
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— stwierdzenie niewazno$ci pkt 1 i 3 rozstrzygniecia spornej decyzji w zakresie,
w jakim po pierwsze uchylono w niej czesciowo decyzje Wydziatu Sprzeciwéw
i odmoéwiono rejestracji znaku Aire Limpio dla towaréw z klas 3 i 5, a po drugie
obcigzono kazda ze stron jej kosztami wlasnymi poniesionymi w toku postepo-
wania w sprawie sprzeciwu i postepowania odwotawczego; oraz

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM i Sdmann wnosza o oddalenie odwotania i obcigzenie wnoszacej odwolanie
kosztami postepowania.

V — W przedmiocie odwolania

A — W przedmiocie dopuszczalnosci

OHIM i Sdmann twierdza na wstepie, ze odwolanie jest niedopuszczalne, suge-
rujac, iz zarzuty podniesione przez L & D maja na celu przekonanie Trybunatu, aby
ten zbadal ponownie ocene okolicznosci faktycznych przeprowadzona przez Sad.
Ponadto zdaniem Sdmann, w odwotaniu powtérzono dostownie uzasadnienie skargi
na sporna decyzje.

W tym miejscu nalezy przede wszystkim przypomnie¢, ze z art. 225 WE i art. 58
akapit pierwszy statutu Trybunatu Sprawiedliwosci wynika, ze odwotanie ogranicza
sie do kwestii prawnych, a ocena stanu faktycznego nie stanowi, z zastrzezeniem
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przypadkéw ich przeinaczenia, kwestii podlegajacej jako taka kontroli Trybunatu
w postepowaniu odwolawczym (zob. wyroki: z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie
C-214/05 P Rossi przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7057, pkt 26, i z dnia 20 wrze$nia
2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowny w Zbiorze,
pkt 53).

Nalezy jednak zauwazy¢, ze odwotanie wniesione w niniejszej sprawie przez L & D
nie ma wylacznie na celu podwazenia ustalen faktycznych Sadu, lecz przynajmniej
w cze$ci zmierza ono do stwierdzenia, iz zaskarzony wyrok narusza prawo.

Nastepnie, co sie tyczy zarzutu niedopuszczalno$ci opartego na twierdzeniu, iz
w odwotlaniu odtworzono doslownie uzasadnienie skargi przed Sadem, ktérego to
zarzutu ponadto Sdmann blizej nie sprecyzowatla, to nalezy go réwniez oddali¢.

Z orzecznictwa Trybunalu wynika bowiem, ze gdy wnoszacy odwolanie kwestionuje
interpretacje lub zastosowanie przez Sad prawa wspdlnotowego, co czyni wlasnie
L & D w swoim odwotaniu, okolicznos$ci prawne rozpatrywane w pierwszej instancji
moga ponownie stanowic¢ przedmiot sporu w ramach odwotania (zob. w szczegdl-
nosci wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-496/99 P Komisja przeciwko
CAS Succhi di Frutta, Rec. s. I-3801, pkt 50).

Z powyzszego wynika, Zze odwolanie nalezy uznac za dopuszczalne.
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B — Co do istoty sprawy

W uzasadnieniu swojego odwolania L. & D podnosi dwie podstawy odwotawcze,
dotyczace naruszenia, odpowiednio, art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 73 rozporzadzenia
nr 40/94.

1. W przedmiocie pierwszej podstawy odwolawczej, dotyczacej naruszenia art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94

Ta pierwsza podstawa odwolawcza dzieli si¢ na trzy czesci dotyczace, odpowiednio,
braku charakteru odrézniajacego znaku nr 91.991, braku podobienstw miedzy tym
znakiem a znakiem Aire Limpio, i, wreszcie, braku prawdopodobienistwa wprowa-
dzenia w blad w odniesieniu do tych dwéch znakéw.

a) W przedmiocie pierwszej czesci pierwszej podstawy odwolawczej

Argumentacja L & D dotyczaca pierwszej czesci podniesionej przez nia pierwszej
podstawy odwolawczej oparta jest zasadniczo na czterech zarzutach odnoszacych sie

do:

— stwierdzenia, iz znak nr 91.991 ma szczegélnie odrdzniajacy charakter na
podstawie danych dotyczacych znaku ARBRE MAGIQUE;

— charakteru opisowego znaku 91.991;
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— istnienia bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji znaku towarowego
nr 91.991 oraz

— braku dostatecznych dowodéw dla stwierdzenia istnienia szczegélnie odrézniaja-
cego charakteru znaku ARBRE MAGIQUE.

i) Stwierdzenie, iz znak nr 91.991 ma szczegélnie odrdzniajacy charakter na
podstawie danych dotyczacych znaku ARBRE MAGIQUE

W swoim pierwszym zarzucie L & D podnosi, ze Sad nieprawidlowo stwierdzil, iz
znak nr 91.991 ma charakter szczegélnie odrdzniajacy wylacznie w oparciu o dane
odnoszace sie do znaku ARBRE MAGIQUE. W tym kontekscie podaje ona w watpli-
wo$¢ sama mozliwo$é¢ dokonania takiego wnioskowania w takich okoliczno$ciach jak
okolicznosci niniejszej sprawy.

Jak przypomniat Sad w pkt 73 zaskarzonego wyroku, Trybunal orzekl juz w innej
sprawie, ze uzyskanie przez znak towarowy charakteru odrézniajacego moze
réwniez nastapi¢ w nastepstwie uzywania go jako czesci innego zarejestrowanego
znaku towarowego. A zatem wystarczy, by w nastepstwie uzywania zainteresowany
krag odbiorcéw faktycznie postrzegal towar lub ustuge oznaczone znakiem towa-
rowym jako pochodzace z okreslonego przedsigbiorstwa (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Nestlé, pkt 30 i 32).

Cho¢ prawda jest, ze okolicznosci faktyczne sprawy Nestlé zakoriczonej ww. wyro-
kiem réznia sie od okoliczno$ci niniejszej sprawy, nie oznacza to jednak, wbrew
twierdzeniom L & D, iz to ogélne stwierdzenie nie znajduje réwniez zastosowania do
takiego kontekstu faktycznego i proceduralnego, jaki zaistnial w niniejszej sprawie.
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W szczegblnosci okoliczno$é, ze wspomniany wyrok w sprawie Nestlé dotyczyt
uzyskania charakteru odrézniajacego przez znak towarowy, o ktdérego rejestracje
wniesiono, podczas gdy w niniejszej sprawie chodzi o ustalenie, iz wcze$niejszy znak
towarowy ma charakter szczegdlnie odrézniajacy celem stwierdzenia prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, nie uzasadnia, jak zauwazyla rzecznik generalna w pkt 51 opinii, odmien-
nego podejscia.

W konsekwencji Sad stusznie uznal w pkt 75 zaskarzonego wyroku, ze gdyby znak
nr 91.991 mozna bylo uzna¢ za cze$¢ znaku ARBRE MAGIQUE, mozliwe byloby
stwierdzenie istnienia szczegdlnie odrézniajacego charakteru pierwszego z nich na
podstawie dowodéw dotyczacych uzywania i powszechnej znajomosci drugiego.

W zakresie, w jakim L & D kwestionuje w ramach omawianego zarzutu zawarte
w pkt 76 zaskarzonego wyroku stwierdzenie, zgodnie z ktérym znak nr 91.991
stanowi cze$¢ znaku ARBRE MAGIQUE, poniewaz wyobrazenie sylwetki choinki
odgrywa znaczaca, a nawet dominujaca role w znaku ARBRE MAGIQUE i odpo-
wiada oznaczeniu znaku nr 91.991, nalezy stwierdzi¢, iz Sad dokonal w tym wzgle-
dzie oceny stanu faktycznego.

Jak przypomniano w pkt 40 niniejszego wyroku, odwolanie ogranicza si¢ do kwestii
prawnych, a ocena stanu faktycznego nie stanowi, z zastrzezeniem przypadkéw prze-
inaczenia stanu faktycznego, kwestii podlegajacej kontroli Trybunatu.

Poza tym w zakresie, w jakim L & D twierdzi réwniez, ze dokonane przez Sad usta-
lenie, zgodnie z ktérym sylwetka choinki odgrywa dominujaca role w znaku towa-
rowym ARBRE MAGIQUIE, nie jest zgodne z orzecznictwem Trybunalu, wystarczy
stwierdzi¢, iz wbrew twierdzeniom wnoszacej odwolanie, z orzecznictwa tego nie
wynika bynajmniej, ze w przypadku mieszanych znakéw towarowych zawieraja-
cych jednocze$nie elementy graficzne i slowne te ostatnie nalezy zawsze uwazac za
dominujace.
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Z powyzszego wynika, Ze niniejszy zarzut nalezy oddali¢ jako czesciowo niedopusz-
czalny, a czesciowo bezzasadny.

ii) Opisowy charakter znaku nr 91.991

Wystepujac z drugim zarzutem, L & D zarzuca Sadowi oddalenie w pkt 104 zaskarzo-
nego wyroku jej argumentu, zgodnie z ktérym znak nr 91.991 ma niewielki charakter
odroézniajacy z uwagi na to, iz sylwetka choinki ma walor opisowy wzgledem odno-
$nych towarow.

W tym wzgledzie nalezy przede wszystkim stwierdzi¢, ze Sad nie naruszyl prawa,
orzekajac, iz wytyczne urzedu patentowego Zjednoczonego Kroélestwa, ktére —
w ocenie skarzacej — stanowig potwierdzenie opisowego charakteru sylwetki choinki
w odniesieniu do omawianych towaréw, pozbawione sa znaczenia. Jak stusznie
zauwazyl Sad, wspélnotowy system znakéw towarowych jest systemem autono-
micznym, zlozonym ze zbioru norm i zmierzajacym do osiagniecia szczegélnych dla
niego celéw, a jego stosowanie jest niezalezne od wszystkich systeméw krajowych,
wobec czego zgodnos$¢ z prawem decyzji izb odwotawczych winna by¢ oceniana
wylacznie na podstawie rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z jego wykladnia doko-
nana przez sad wspélnotowy (zob. podobnie wyrok z dnia 25 pazdziernika 2007 r.
w sprawie C-238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9375, pkt 65 i 66).

Jesli chodzi o argument L & D, ktéra twierdzi, ze sprzeczne z pozostalymi ustale-
niami zawartymi w zaskarzonym wyroku jest dokonane przez Sad ustalenie, iz
znak nr 91.991 nie jest zwyklym, wiernym rzeczywistosci przedstawieniem choinki,
wystarczy stwierdzi¢, ze brak jest sprzeczno$ci miedzy tym stwierdzeniem a opisem
tego znaku jako ,sylwetki choinki”.
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Jako ze L & D usiluje podwazaé prawdziwo$¢ tego ustalenia dokonanego przez Sad,
nalezy wskazaé, iz stanowi ono ocene natury faktycznej, ktéra nie jest poddana
kontroli Trybunatu.

Z powyzszego wynika, Ze niniejszy zarzut nalezy oddali¢ jako czesciowo niedopusz-
czalny, a cze$ciowo bezzasadny.

iii) Wystepowanie bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji w odniesieniu do
znaku nr 91.991

Trzeci zarzut podniesiony przez L & D skierowany jest do pkt 105 zaskarzonego
wyroku, w ktérym Sad odrzucil jej argumenty majace wykaza¢, iz znak nr 91.991 ma
co najwyzej bardzo niewielki charakter odrézniajacy z uwagi na to, ze po pierwsze,
sklada sie wylacznie z ksztaltu towaru sprzedawanego pod tym znakiem, a po drugie
ze ksztalt znaku wcze$niejszego, czyli sylwetka choinki, jest niezbedny do uzyskania
pozadanego efektu technicznego towaru.

L & D twierdzi, ze Sad nieprawidlowo pominal jej argumenty, nie dokonujac ich
analizy i stwierdzajac, iz ,w zadnym przypadku skarzaca nie moze w postepowaniu
w sprawie sprzeciwu podnosi¢ bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji przeciwko
waznej rejestracji oznaczenia dokonanej przez krajowy urzad lub OHIM”.

W tej kwestii nalezy stwierdzi¢, ze te dwa argumenty podniesione przez L & D przed
Sadem, co do ktdrych nie wynika zreszta wcale z akt sprawy, by zostaly podniesione
w postepowaniu przed OHIM, nie mialy na celu zakwestionowania waznosci znaku
nr 91.991, lecz wykazanie niewielkiego samoistnego charakteru odrézniajacego tego
znaku towarowego.
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Tymczasem szczegdlnie odrézniajacy charakter wczesniejszego znaku towarowego
nie musi by¢ samoistny, lecz moze tez wynikac z powszechnej znajomosci, jaka znak
cieszy sie u odbiorcéw (zob. wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL, Rec. s. [-6191, pkt 24).

W pkt 78-88 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze znak nr 91.991 uzyskal we
Wtoszech charakter szczegdlnie odrdzniajacy dzieki powszechnej znajomosci, jaka
cieszy sie on w tym panstwie czlonkowskim. Ta powszechna znajomo$¢ wynika
w szczeg6lnosci z jego dlugotrwatego uzywania jako czesci znaku ARBRE MAGIQUE
i powszechnej znajomosci tego ostatniego znaku na terytorium tego panstwa.

W zwigzku z tym, nawet przy zalozeniu, ze L & D moze podnosi¢ argument, zgodnie
z ktérym znak nr 91.991 ma jedynie bardzo niewielki samoistny charakter odréznia-
jacy z uwagi na to, iz sktada sie z ksztaltu towaru sprzedawanego pod tym znakiem
i ze ksztalt ten jest niezbedny do uzyskania pozadanego efektu technicznego, nalezy
stwierdzi¢, iz nawet gdyby argument ten byl zasadny, nie bytby on w stanie podwazy¢
dokonanego przez Sad ustalenia o uzyskaniu przez ten znak szczegélnie odrdzniajg-
cego charakteru we Wtoszech dzigki jego powszechnej znajomosci w tym panstwie
czlonkowskim.

Z powyzszego wynika, Ze omawiany zarzut jest chybiony i podlega oddaleniu.

iv) Brak dostatecznych dowodéw dla stwierdzenia istnienia szczegélnie odrdzniajg-
cego charakteru znaku ARBRE MAGIQUE

Podnoszac czwarty zarzut L & D zarzuca Sadowi niesluszne uznanie, iz Izba Odwo-
tawcza prawidlowo ustalita istnienie szczegdlnie odrdzniajacego charakteru znaku
ARBRE MAGIQUE, a — co za tym idzie — takze znaku nr 91.991, na podstawie
dowodéw wymienionych w spornej decyzji.
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W tym kontekscie nalezy stwierdzic¢ po pierwsze, ze Sad nie naruszyt prawa, uznajac,
iz Izba Odwotawcza mogla zasadnie oprze¢ si¢ na danych dotyczacych okresu
pozniejszego w stosunku do zgloszenia znaku Aire Limpio.

Jak bowiem stusznie przypomniat Sad w pkt 81 zaskarzonego wyroku, z orzecznictwa
Trybunatu wynika, iZ moga by¢ brane pod uwage dane, ktére mimo iz odnosza sie
do okresu po dacie zgloszenia, pozwalaja na wyciagniecie wnioskéw co do sytuacji,
jaka istniata w dacie zgloszenia (zob. postanowienie z dnia 5 pazdziernika 2004 r.
w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8993, pkt 41).

W zwiazku z tym Sad mial prawo uzna¢ w pkt 82-84 zaskarzonego wyroku, ze
okoliczno$¢, iz omawiane dane dotycza okresu po dacie zgloszenia znaku Aire
Limpio, nie wystarczy, by pozbawi¢ te dane ich mocy dowodowej na potrzeby usta-
lenia powszechnej znajomosci znaku nr 91.991, poniewaz pozwalaja one na wycia-
gniecie wnioskdéw odno$nie do sytuacji na dzien zlozenia tego zgloszenia.

W tym kontekscie Sad wyjasnit miedzy innymi w sposéb klarowny i spéjny, ze szcze-
gélnie udzial w rynku, wynoszacy w 1997 i 1998 roku 50%, moglt zosta¢ osiagniety
jedynie sukcesywnie, co pozwala zalozy¢, iz sytuacja nie réznita si¢ znaczaco w roku
1996.

Po drugie, nalezy oddali¢ zarzuty sformutowane przez L & D wzgledem pkt 85
zaskarzonego wyroku, w ktérym Sad oddalit argument skarzacej majacy wykazac,
iz Izba Odwotawcza nieprawidlowo uznata, ze wczeéniejszy znak towarowy ma we
Wloszech charakter szczegdlnie odrézniajacy, opierajac sie wylacznie na ogdlnych
danych dotyczacych wielkosci sprzedazy i rozmiaru reklamy.
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Jak bowiem slusznie zauwazyt Sad, aby ustali¢ powszechna znajomos$¢ znaku ARBRE
MAGIQUIE, Izba Odwolawcza uwzglednita nie tylko dane dotyczace wielkosci sprze-
dazy i rozmiaru reklamy, ale réwniez fakt dlugotrwatego uzywania tego znaku.

Wobec tego, ze stwierdzenie to samo w sobie uzasadnia wniosek, do ktérego doszed!
Sad w pkt 85 zaskarzonego wyroku, nalezy stwierdzi¢, iz drugi argument przedsta-
wiony w tej kwestii, zgodnie z ktérym orzecznictwo przytoczone przez L & D dotyczy
nabycia charakteru odrézniajacego przez znak bedacy przedmiotem wniosku o reje-
stracje a nie oceny powszechnej znajomosci znaku zarejestrowanego, przedstawiony
zostaje jedynie tytulem uzupetnienia.

W zwiazku z tym jakiekolwiek nieprawidtowosci mogace dotyczy¢ tej podstawy
ustalen Sadu nie wystarcza, aby podwazy¢ ustalenie, o ktérym mowa, w zwiazku
z czym argument L & D zmierzajacy do stwierdzenia, iz nieprawidtowosci te wyste-
puja, jest chybiony.

Po trzecie, jesli chodzi o podniesiony przez L & D argument, zgodnie z ktérym
Sad, w pkt 86 zaskarzonego wyroku niestusznie opart sie na fakcie dtugotrwatego
uzywania znaku ARBRE MAGIQUE, zréwnujac w ten sposéb date rejestracji tego
znaku towarowego z chwila jego faktycznego uzywania, nalezy zauwazy¢, ze argu-
ment ten nie znajduje oparcia w stanie faktycznym. Whbrew twierdzeniom wnoszacej
odwotanie, aby ustali¢ dlugotrwale uzywanie znaku ARBRE MAGIQUE, Sad opart sie
nie na dacie jego rejestracji, lecz na tym, iz uzywanie to zostalo wykazane w stosunku
do Wloch oraz ze nie bylo kwestionowane przez L & D. Ponadto z uwagi na to, ze
nie podniesiono zarzutu dopuszczenia si¢ przez Sad przeinaczenia faktéw, dokonana
przezen ocena okoliczno$ci faktycznych nie moze by¢ przedmiotem kontroli Trybu-
nalu w postepowaniu odwotawczym.

Wreszcie, odnoszac sie¢ jeszcze do argumentéw L & D, przy pomocy ktérych zmierza
ona do podwazenia mocy dowodowej danych dotyczacych sprzedazy i reklamy
z uwagi na to, ze dotycza one nazwy ARBRE MAGIQUE oraz ze w niniejszej sprawie
chodzi o towary powszechnego uzytku, ktérych koszt jest niewielki, wystarczy przy-
pomnie¢, ze dokonana przez Sad ocena dowodéw przedstawionych w postepowaniu
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przed nim nie stanowi, z zastrzezeniem przypadkéw przeinaczenia faktéw, kwestii
poddanej kontroli Trybunalu (zob. wyrok z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie
C-108/07 P Ferrero Deutschland przeciwko OHIM, pkt 30).

Z uwagi na to, ze argumenty podniesione przez L & D na poparcie omawianego
zarzutu sa badz to chybione, badz niedopuszczalne, badz tez bezzasadne, zarzut ten
nalezy oddali¢.

W tych okolicznosciach pierwsza czes¢ pierwszej podstawy odwolawczej nalezy
oddali¢.

b) W przedmiocie drugiej czesci pierwszej podstawy odwolawczej

W ramach tej czesci pierwszej podstawy odwotania L & D kwestionuje dokonana
przez Sad w pkt 91-96 zaskarzonego wyroku analize podobienistw miedzy znakiem
nr 91.991 a znakiem Aire Limpio. Wnoszaca odwolanie twierdzi w szczegdlnosci,
ze Sad nieprawidlowo uznal, iz element graficzny znaku Aire Limpio zdecydowanie
dominuje catosciowe wrazenie wywierane przez ten znak, przewazajac znacznie nad
elementem sfownym.

Nalezy jednak stwierdzi¢, ze Sad dokonal w tym zakresie oceny faktéw, ktéra —
z zastrzezeniem przypadkéw podniesienia przez wnoszaca odwotanie przeinaczenia
faktéw — nie podlega kontroli Trybunalu na etapie odwolania.

Poza tym nalezy doda¢, ze, wbrew twierdzeniom L & D, nie istnieje zadna zasada,
zgodnie z ktdra czes¢ stowna znaku nalezaloby uzna¢ za wyrdzniajaca i fantazyjna,
w sytuacji gdy nie jest jej przypisane zadne szczegélne znaczenie. Ponadto, jak wska-
zano w pkt 55 niniejszego wyroku, z orzecznictwa Trybunatu nie wynika takze, by
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element slowny zlozonego znaku towarowego byl zawsze elementem dominujacym
w calo$ciowym wrazeniu wywolywanym przez ten znak.

Z powyzszego wynika, ze druga cze$¢ pierwszej podstawy odwolawczej jest
niedopuszczalna.

c) W przedmiocie trzeciej cze$ci pierwszej podstawy odwotawczej

W tej czesci pierwszej podstawy odwolawczej L & D twierdzi, ze Sad naruszyt prawo,
stwierdzajac, iz wystepuje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad, bez uwzgled-
nienia niewielkiego charakteru odrézniajacego znaku nr 91.991 oraz wystepujacych
miedzy omawianymi znakami réznic.

Tymczasem, jak zostalo stwierdzone wyzej, Sad nie naruszyl prawa, uznajac, ze znak
nr 91.991 ma charakter szczegdlnie odrézniajacy i Ze znak ten oraz znak Aire Limpio
wykazujg podobienistwa na plaszczyznach wizualnej i koncepcyjnej.

W tych okoliczno$ciach trzecia cze$¢ pierwszej podstawy odwolawczej nalezy
oddali¢.

Z uwagi na to, ze zadna z trzech cze$ci pierwszej podstawy odwolawczej dotyczacej
naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie zostala uwzgledniona,
podlega ona oddaleniu.
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2. W przedmiocie drugiej podstawy odwolawczej dotyczacej naruszenia art. 73
rozporzadzenia nr 40/94

W ramach swojej drugiej podstawy odwotawczej L & D twierdzi, ze Sad naruszyl
art. 73 rozporzadzenia nr 40/94 z uwagi na to, ze opart sie na dowodach odnosza-
cych sie nie do znaku nr 91.991, lecz do znaku ARBRE MAGIQUE. Wnoszaca
odwotanie twierdzi, ze nie jest w stanie zaprzeczy¢ tym dowodom w sposéb dosta-
teczny, poniewaz Wydzial Sprzeciwéw i Izba Odwotawcza wylaczyly znak ARBRE
MAGIQUE z analizy poréwnawczej stuzacej ustaleniu wystepowania prawdopodo-
bienstwa wprowadzenia w biad.

W tym zakresie nalezy przede wszystkim przypomnie¢, ze zgodnie ze wspomnianym
przepisem decyzje OHIM zawieraja uzasadnienie i opieraja si¢ wylacznie na podsta-
wach, w odniesieniu do ktérych strony mialy mozliwo$¢ wypowiedzenia sie.

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze Sad wskazal na te same dowody, na ktérych
oparla si¢ wcze$niej Izba Odwotawcza, aby wykaza¢ powszechng znajomos¢ znaku
nr 91.991.

Cho¢ prawda jest, ze w spornej decyzji nie wskazano wyraznie znaku towarowego,
ktorego te dowody dotycza, nalezy jednak stwierdzi¢, ze sama L & D stwierdzita
w skardze przed Sadem, iz dane dotyczace wielkosci sprzedazy i wydatkéw rekla-
mowych, na ktérych oparta sie Izba Odwotawcza, nie dotycza znaku nr 91.991, lecz
przede wszystkim towaréw opatrzonych oznaczeniem ,ARBRE MAGIQUE”.

Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze sprzeciw wniesiony przez Simann opierat sie takze na
znaku ARBRE MAGIQUE i ze omawiane dowody przedstawione zostaly przezen juz
na etapie postepowania przed Wydzialem Sprzeciwéw.
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W zwiazku z tym L & D nie moze skutecznie twierdzi¢, ze nie byla w stanie zajac
stanowiska odnosnie do dowoddéw wzietych pod uwage przez Sad i Izbe Odwolawcza.

Dlatego tez druga podstawa odwotawcza podlega oddaleniu, a — co za tym idzie —
oddaleniu podlega cate odwolanie wniesione przez L & D.

VI — W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 122 akapit pierwszy regulaminu Trybunatlu, jezeli odwolanie jest
bezzasadne, Trybunal rozstrzyga o kosztach.

Zgodnie z art. 69 § 2 tego regulaminu, majacym zastosowanie do postepowania
odwotawczego na podstawie jego art. 118, kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz L & D przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obcigzy¢ ja kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledow Trybunal (druga izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) L & D zostaje obciagzona kosztami postepowania.

Podpisy
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