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Sprawa T-445/12

Koscher + Wiirtz GmbH
przeciwko
Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja miedzynarodowa
wskazujaca Wspolnote Europejska — Graficzny znak towarowy KW SURGICAL INSTRUMENTS —
Wcze$niejszy stowny krajowy znak towarowy Ka We — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji —
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w bfad — Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE)
nr 207/2009 — Postepowanie odwotawcze — Zakres badania przeprowadzanego przez izbe
odwotawcza — Dowdd rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego —
Whniosek przedlozony do Wydziatu Sprzeciwéw — Odmowa rejestracji zgltoszonego znaku towarowego
bez uprzedniego badania przestanki rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego —
Naruszenie prawa — Kompetencje o charakterze reformatoryjnym

Streszczenie — wyrok Sadu (druga izba) z dnia 26 wrzesnia 2014 r.

1.  Wspélnotowy znak towarowy — Postepowanie odwolawcze — Skarga do sadu Unii —
Uprawnienie Sadu do zmiany zaskarzonej decyzji — Granice — Zarzuty dotyczace kwestii, ktorych
oceny dokonata izba odwotawcza w zaskarzonej decyzji — Konsekwencje oddalenia takich zarzutow

(rozporzgdzenie Rady nr 207/2009, art. 65 ust. 3)

2. Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie odwotawcze — Odwolanie do izby odwotawczej od
decyzji wydziatu Urzedu orzekajgcego w pierwszej instancji — Cigglos¢ funkcjonalna miedzy tymi
dwiema instancjami — Rozpatrywanie odwolania przez izbe odwolawczg — Zakres

(rozporzgdzenie Rady nr 207/2009, art. 64 ust. 1)

3. Wspdlnotowy znak towarowy — Uwagi 0s6b trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu —
Dowéd uzywania wczesniejszego znaku towarowego — Konieczno$¢ rozstrzygniecia tej kwestii, po
podniesieniu jej przez zglaszajgcego znak towarowy, przed wydaniem decyzji w przedmiocie
sprzeciwu

(rozporzgdzenie Rady nr 207/2009, art. 42 ust. 2)

4.  Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wczesniejszego identycznego lub
podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych Ilub podobnych towaréw lub
ustug — Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blgd w odniesieniu do wczesniejszego znaku
towarowego — Ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w blgd — Kryteria

[rozporzadzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]
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Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wilasciciela wczesniejszego identycznego lub
podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych Ilub podobnych towaréw lub
ustug — Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blgd w odniesieniu do wczesniejszego znaku
towarowego — Graficzny znak towarowy KW SURGICAL INSTRUMENTS i stowny znak
towarowy Ka We

[rozporzadzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

Wspélnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wczesniejszego identycznego lub
podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towaréw lub
ustug — Podobienstwo rozpatrywanych towaréw lub ustug — Kryteria oceny

[rozporzadzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wczesniejszego identycznego lub
podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towaréw lub
ustug — Podobieristwo rozpatrywanych znakéw towarowych — Kryteria oceny — Ztozony znak
towarowy

[rozporzadzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wczesniejszego identycznego lub
podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towaréw lub
ustug — Podobieristwo rozpatrywanych znakéw towarowych — Mozliwos¢ zaistnienia
podobienstwa wizualnego miedzy graficznym a stownym znakiem towarowym

[rozporzadzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wczesniejszego identycznego lub
podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towaréw lub
ustug — Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blgd w odniesieniu do wczesniejszego znaku
towarowego — Stabo odrdzniajacy charakter wczesniejszego znaku towarowego — Wplyw

[rozporzgdzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wczesniejszego identycznego lub
podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych Ilub podobnych towaréw lub
ustug — Prawdopodobieristwo wprowadzenia w blgd w odniesieniu do wczesniejszego znaku
towarowego — Réwnomierny stosunek elementow podobienstwa i rdéznicy oznaczen —
Uwzglednienie sytuacji innych niz sytuacja nabycia rozpatrywanych towaréw lub ustug przez
wlasciwy krgg odbiorcow

[rozporzadzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

1. Przyznana Sadowi na podstawie art. 65 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje
przyznaniem mu uprawnienia do dokonania oceny, w przedmiocie ktérej izba odwolawcza nie
przedstawila jeszcze stanowiska. Wykonanie kompetencji o charakterze reformatoryjnym powinno
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w konsekwencji ograniczy¢ sie zasadniczo do sytuacji, w ktérych Sad, po przeprowadzeniu kontroli
oceny dokonanej przez izbe odwolawcza, na podstawie ustalonych elementéw stanu faktycznego
i prawnego jest w stanie okresli¢, jaka decyzje powinna byta wydac¢ izba odwolawcza.

W tym wzgledzie zarzut oparty na naruszeniu prawa, ktérego dopuscita sie izba odwotawcza
w odniesieniu do art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, uwzgledniajac sprzeciw bez badania, czy
wczedniejszy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany, moze skutkowa¢ wylacznie stwierdzeniem
niewaznosci decyzji izby odwotawczej i odestaniem sprawy do ponownego przez nia rozpoznania. Sad
nie moze bowiem dokona¢ jakiejkolwiek oceny rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego, poniewaz izba odwolawcza nie orzekala w tej kwestii.

Natomiast zarzut drugi, dotyczacy braku prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad, méglby pozwoli¢
skarzacemu — gdyby zostal uznany za zasadny — na uzyskanie pelnego rozstrzygniecia sporu. Sad
powinien zatem zbadac ten zarzut.

Jesli z badania dokonanego przez Sad wynika, ze nalezy oddali¢ zarzut drugi i tym samym
przedstawione przez skarzacego zadania majace na celu zmiane decyzji, to Urzad Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) bedzie musial — po zbadaniu kwestii
rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego — orzec w razie potrzeby ponownie
w przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w przypadku obydwu kolidujacych ze soba
znakéw towarowych. Na podstawie poréwnania tych dwéch znakéw towarowych bedzie on musial
zatem wyciggnaé¢ konsekwencje z ewentualnego braku rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego w odniesieniu do niektérych towaréw nim oznaczonych.

(por. pkt 19, 39-41, 82, 83)
2. Zobacz tekst orzeczenia.
(por. pkt 28, 29)

3. Wniosek o wykazanie przez wnoszacego sprzeciw rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku
towarowego skutkuje przeniesieniem na niego ciezaru wykazania rzeczywistego uzywania znaku pod
rygorem odrzucenia sprzeciwu. Rzeczywiste uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego stanowi zatem
kwestie, ktéra po podniesieniu jej przez zglaszajacego znak towarowy powinna w zasadzie zostaé
rozstrzygnieta przed wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu w $cistym znaczeniu. Wniosek
o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego dodaje wiec do
postepowania w sprawie sprzeciwu kwestie wstepna i specyficzna oraz w takim zakresie zmienia jego
tresc.

Zatem odmawiajac zglaszajacemu ochrony, w odniesieniu do Wspdlnoty, uzyskanej przez niego
rejestracji miedzynarodowej, bez uprzedniego rozpatrzenia kwestii rzeczywistego uzywania
wczesniejszego znaku towarowego, w sytuacji gdy wniosek o wykazanie rzeczywistego uzywania
wczedniejszego znaku towarowego zostal zlozony przez zglaszajacego do Wydzialu Sprzeciwéw, izba
odwolawcza narusza prawo.

(por. pkt 30, 34)

4. Zobacz tekst orzeczenia.
(por. pkt 43, 44, 49, 67)
5. W odczuciu niemieckich odbiorcéw profesjonalnych posiadajacych fachowa wiedze w dziedzinie

medycznej i ktérych poziom uwagi jest szczegdlnie wysoki istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku
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towarowego w przypadku oznaczenia graficznego KW SURGICAL INSTRUMENTS, o ktérego
rejestracje jako wspélnotowego znaku towarowego wniesiono dla ,aparatury i instrumentéw
chirurgicznych, medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych, protez konczyn, oczu i zebdw;
artykutéw ortopedycznych; materiatéw chirurgicznych” nalezacych do klasy 10 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego oraz stownego znaku towarowego Ka WE, zarejestrowanego wcze$niej
w Niemczech dla ,aparatury i instrumentéw chirurgicznych i sanitarnych, protez stuchowych, bandazy
higienicznych, protez konczyn (z wyjatkiem produktéw z kauczuku lub zwiazanych z kauczukiem)”
nalezacych do tej samej klasy omawianego rozporzadzenia.

W istocie, o ile nie ulega watpliwosci, ze slowa ,surgical” i ,instruments” i elementy graficzne
utworzone z polokregu i z przedstawienia instrumentu chirurgicznego pojawiaja sie tylko
w zgloszonym znaku towarowym, o tyle rdznice te nie sa wystarczajace, aby wyeliminowac
u wlasciwego konsumenta wrazenie polegajace na tym, ze owe znaki towarowe, oceniane calos$ciowo,
sa nieznacznie podobne pod wzgledem wizualnym oraz identyczne lub wysoce podobne pod wzgledem
fonetycznym. Umieszczenie — wylacznie w zgloszonym znaku towarowym - elementu slownego
ssurgical instruments” nie moze w kazdym razie zneutralizowa¢ podobienstwa wizualnego
i fonetycznego miedzy oznaczeniami tworzonymi przez obydwa rozpatrywane znaki towarowe.
Zakladajac nawet, ze nie ustalono identyczno$ci miedzy towarami oznaczonymi obydwoma
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi, stopienn podobienistwa, ktéry przynajmniej istnieje miedzy
nimi, jesli uwzglednia sie calo$¢ towardw oznaczonych wczesniejszym znakiem towarowym, wystarcza
do stwierdzenia prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad.

(por. pkt 45, 71-74)
6. Zobacz tekst orzeczenia.
(por. pkt 46)
7. Zobacz tekst orzeczenia.
(por. pkt 50)
8. Zobacz tekst orzeczenia.
(por. pkt 51)
9. Zobacz tekst orzeczenia.
(por. pkt 69)
10. Okoliczno$¢, iz rozpatrywane towary przeznaczone dla odbiorcéw profesjonalnych sa wytacznie
wyjatkowo proponowane, sprzedawane lub promowane telefonicznie, nie pozwala wykluczy¢
wszelkiego prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku dwéch identycznych lub wysoce
podobnych pod wzgledem fonetycznym oznaczen, poniewaz uzycie oznaczenia na tej plaszczyznie nie
ogranicza sie do sytuacji, w ktérych rozpatrywane towary sa sprzedawane, lecz moze takze dotyczy¢
innych sytuacji, w ktérych dani profesjonalisci ustnie odnosza si¢ do tych towaréw, na przyklad
w chwili ich uzywania lub w trakcie dyskusji dotyczacych tego uzywania, w szczegdlnosci toczacych sie
na temat korzysci i niedogodno$ci zwiazanych ze wspomnianymi towarami.
W tym wzgledzie, chociaz nie mozna wymaga¢, aby organ zobowigzany do rozpatrzenia istnienia
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad okreslal dla kazdej kategorii towaréw przecietny poziom

uwagi konsumenta na podstawie poziomu uwagi, ktéory ten ostatni moze wykazywa¢ w réznych
sytuacjach, i aby 6w organ uwzglednil najnizszy poziom uwagi, jaka moze wykaza¢ sie krag odbiorcow
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w odniesieniu do towaru i w odniesieniu do znaku towarowego, nie jest jednak wykluczone, Ze mozna
wzig¢ pod uwage sytuacje inne niz sytuacja obejmujaca akt nabycia, aby oceni¢ istnienie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad.

(por. pkt 79-81)
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