Sprawa T-30/09

Engelhorn KGaA
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie
stownego wspolnotowego znaku towarowego peerstorm — Wczesniejsze
stowne, wspélnotowy i krajowy, znaki towarowe PETER STORM — Wzgledna
podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad —
Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia (WE) nr 207/2009] — Rzeczywiste uzywanie wczesniejszych
znakéw towarowych — Artykul 15 i art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
(obecnie art. 15 i art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009)

Wyrok Sadu (6sma izba) z dnia 8 lipca 2010r. . . . . . . . . . . . . .. 11 - 3808

Streszczenie wyroku

Wspélnotowy znak towarowy — Postgpowanie odwotawcze — Skarga do sqgdu wspdlnoto-
wego — Skarga wszczynajgca postepowanie — Wymogi formalne
(statut Trybunatu Sprawiedliwosci, art. 21; regulamin postepowania przed Sgdem, art. 44
§1lit.c)
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2. Wspdlnotowy znak towarowy — Uwagi 0sob trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprze-
ciwu — Dowdd uzywania wczesniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste uzywanie —
Pojecie — Wyktadnia uwzgledniajgca ratio legis art. 43 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia nr 40/94

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2, 3)

3. Wspdlnotowy znak towarowy — Uwagi 0sob trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprze-
ciwu — Dowdd uzywania wczesniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste uzywanie —
Pojecie — Kryteria oceny
(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2, 3)

4.  Wspdlnotowy znak towarowy — Uwagi 0sob trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprze-
ciwu — Dowdd uzywania wczesniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste uzywanie —
Zastosowanie kryteriow oceny do konkretnego przypadku

(rozporzadzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 2, 3)

5. Wspélnotowy znak towarowy — Uwagi 0sob trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprze-
ciwu — Dowdd uzywania wczesniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste uzywanie —
Kryteria oceny — Wymdg przedstawienia konkretnych i obiektywnych dowodoéw

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 15 ust 2 lit. a), art.43 ust. 2, 3)

6. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspélnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wczesniejszego identycz-
nego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych
towarow lub ustug — Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blgd w odniesieniu do wczes-
niejszego znaku towarowego

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust.1lit. b))

1. W Swietle art. 21 statutu Trybunalu Spra-

wiedliwosci oraz art. 44 § 1 lit. c) regula-
minu postepowania przed Sadem skarga
powinna zawiera¢ zwiezle przedstawie-
nie zarzutéw prawnych stanowigcych jej
podstawe. Jesli poszczegélne punkty skar-
gi moga zosta¢ wsparte lub uzupelnione
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odestaniami do poszczegdlnych fragmen-
téw dokumentéw do niej zalaczonych,
ogolne odestanie do innych dokumentéw
nie moze zastapi¢ braku istotnych elemen-
téw argumentacji prawnej, ktére zgodnie
ze wspomnianymi powyzej przepisami
musza by¢ zawarte w samej skardze.
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Nie jest rola Sadu zastepowanie stron
w wysilkach poszukiwania istotnych
elementéw w dokumentach, do ktérych
strony dokonuja odestania.

(por. pkt 18, 19)

Ustanawiajac wymdg uprzedniego rze-
czywistego uzywania wcze$niejszego
znaku towarowego w rozumieniu art. 43
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 w spra-
wie wspdlnotowego znaku, aby na znak
ten mozna bylo powolaé si¢ w sprzeciwie
wobec zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego, prawodawca dziatal z in-
tencja ograniczenia kolizji miedzy dwo-
ma znakami, zwlaszcza gdy nie istnieje
ku temu zadne gospodarcze uzasadnie-
nie wynikajace z aktywnego funkcjono-
wania znaku na rynku. Natomiast celem
tych przepiséw nie jest ani ocena sukcesu
handlowego, ani kontrola strategii go-
spodarczej danego przedsiebiorstwa, ani
tez zastrzezenie ochrony znakéw towa-
rowych wylacznie dla sytuacji, w ktérych
dochodzi do handlowego wykorzystania
tych znakéw na duza skale.

(por. pkt 23)

Znak towarowy jest rzeczywiscie uzy-
wany, wowczas gdy korzysta sie z niego

zgodnie z jego podstawowa funkcja, jaka
jest zagwarantowanie tozsamo$ci po-
chodzenia towaréw i ustug, dla ktérych
zostal on zarejestrowany, tak aby wykre-
owac lub zachowac rynek zbytu dla tych
towar6w i uslug, z wylaczeniem przypad-
kéw uzywania o charakterze symbolicz-
nym, majacym na celu jedynie utrzyma-
nie praw do znaku towarowego. Ponadto
przeslanka dotyczaca rzeczywistego uzy-
wania znaku towarowego wymaga, by
znak ten w postaci, w jakiej jest chronio-
ny na wlasciwym terytorium, byt uzywa-
ny publicznie i w sposéb skierowany na
zewnatrz.

Ocena rzeczywistego charakteru uzy-
wania znaku w rozumieniu art. 43 ust. 2
i 3 rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego po-
winna by¢ oparta na wszystkich faktach
i okoliczno$ciach pozwalajacych na usta-
lenie, czy znak byl faktycznie wykorzy-
stywany handlowo, w szczegé6lnosci zas
powinna ona uwzglednia¢ sposoby ko-
rzystania ze znaku uznawane w danym
sektorze gospodarczym za uzasadnione
dla zachowania lub wykreowania rynku
zbytu dla towaréw lub ustug chronionych
danym znakiem towarowym, charakter
tych towaréw lub uslug, cechy danego
rynku oraz skale i czestotliwo$¢é uzywa-
nia znaku.

Jesli zas chodzi o zakres uzywania wczes$-
niejszego znaku towarowego, przy jego
ocenie nalezy mie¢ na uwadze w szcze-
gblnosci handlowa skale ogélu operacji
dokonanych z wykorzystaniem tego zna-
ku z jednej strony oraz dlugo$¢ okresu,
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w ktérym uzywanie mialo miejsce, i cze-
stotliwos¢ tego uzywania z drugiej strony.

(por. pkt 24-26)

By méc w konkretnym przypadku do-
kona¢ oceny, czy mamy do czynienia
z rzeczywistym uzywaniem wcze$niej-
szego znaku towarowego nalezy dokonac
calosciowej oceny przy uwzglednieniu
wszystkich istotnych w danej sprawie
czynnikéw. Ocena taka zaklada pewna
wspdlzaleznos¢ czynnikéw branych pod
uwage. I tak, niewielka ilo$¢ towaréw
sprzedanych z danym znakiem moze by¢
zrekompensowana duza intensywnoscia
badz regularnoscia wykorzystania znaku
i odwrotnie.

Ponadto zaréwno wielkosci obrotéw,
jak i ilosci towaréw oznaczonych wcze-
$niejszym znakiem towarowym, ktéra
zostala sprzedana, nie nalezy ocenia¢
w oderwaniu od ich kontekstu, lecz przy
uwzglednieniu innych istotnych czyn-
nikéw takich jak rozmiar prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, mozliwosci
produkcyjne lub mozliwoéci w zakresie
sprzedazy, stopienn dywersyfikacji przed-
siebiorstwa wykorzystujacego znak, czy

II - 3806

cechy towaru lub uslugi na odno$nym
rynku. Dlatego tez, aby uzywanie wcze$-
niejszego znaku towarowego moglo by¢
uznane za ,rzeczywiste’, nie zawsze musi
ono by¢ uzywaniem na duza skale.

(por. pkt 27, 28)

Rzeczywiste uzywanie znaku towarowe-
go w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozpo-
rzgdzenia nr 40/94 w sprawie wspoélnoto-
wego znaku towarowego nie moze zostaé
dowiedzione przez prawdopodobien-
stwo lub domniemanie, lecz musi opie-
ra¢ sie na konkretnych i obiektywnych
dowodach, ktére wykazuja rzeczywiste
i wystarczajace korzystanie ze znaku
towarowego na danym rynku Ponad-
to zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. a) i art. 43
ust. 2 i 3 tego rozporzadzenia, przy wyka-
zywaniu rzeczywistego uzywania wczes-
niejszego znaku towarowego, krajowego
lub wspoélnotowego, na ktéry powola-
no sie w sprzeciwie wobec zgloszonego
wspolnotowego znaku towarowego, na-
lezy przedstawi¢ dowdd uzywania tego
znaku réwniez w postaci, ktéra rézni sie
pod wzgledem poszczegdlnych elemen-
téw niewplywajacych na odrdzniajacy
charakter tego znaku w postaci, w ktérej
zostal on zarejestrowany.

(por. pkt 29, 30)
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Istnieje w odczuciu przecietnego konsu-
menta Unii Europejskiej prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w btad w rozu-
mieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego zna-
ku towarowego w przypadku oznaczenia
slownego peerstorm, o ktérego rejestra-
cje jako wspdlnotowego znaku towaro-
wego wniesiono dla ,odziezy, obuwia,
nakry¢ glowy’, nalezacych do klasy 25
w rozumieniu porozumienia nicejskiego
oraz zarejestrowanego wczesniej jako
wspolnotowy znak towarowy dla iden-
tycznych towaréw stfownego znaku towa-
rowego PETER STORM.

Istnieje pewien stopienn podobienstwa
wizualnego i fonetycznego miedzy roz-
patrywanymi znakami towarowymi.
W odniesieniu do badanych artykuléw
odziezowych, podobienstwo wizualne
ma tutaj szczegblne znaczenie, poniewaz
uznaje sig, ze na ogdt zakup odziezy obej-
muje ogledziny znakéw towarowych.

Nie zostalo wykazane, ze wczesniejszy
znak towarowy uzywany w calosci w sek-
torze odziezowym ma niski stopienn sa-
moistnego charakteru odrézniajacego na
terytorium Unii.

Nawet jesli wczesniejszy znak towarowy
ma niski stopient charakteru odrézniaja-
cego, w $wietle tozsamosci towaréw ob-
jetych wcze$niejszym znakiem towaro-
wym i zgloszonym znakiem towarowym
oraz pewnego podobieristwa miedzy
omawianymi oznaczeniami, w szczegdl-
no$ci wizualnego, prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad wilasciwego kregu
odbiorcéw w przypadku kolidujacych ze
soba znakéw towarowych nie moze zo-
sta¢ wykluczone. Jest tak tym bardziej, ze
istnieje tez pewien stopien podobienistwa
koncepcyjnego rozpatrywanych znakéw
towarowych.

(por. pkt 50, 51, 75, 78-80)
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