WYROK Z DNIA 2.12.2008 . — SPRAWA T-212/07
WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (pierwsza izba)
z dnia 2 grudnia 2008 r.*

W sprawie T-212/07

Harman International Industries, Inc., z siedziba w Northridge, Kalifornia (Stany
Zjednoczone), reprezentowany przez M. Vanhegana, barrister,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenientki, jest:

Barbara Becker, zamieszkala w Miami, Floryda (Stany Zjednoczone), reprezentowana
przez adwokata P. Baronikiansa,

* Jezyk postepowania: angielski.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
7 marca 2007 r. (sprawa R 502/2006-1) dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu
miedzy Harman International Industries, Inc. a Barbara Becker,

i SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w skladzie: V. Tiili, prezes, F. Dehousse i I. Wiszniewska-Bialecka (sprawozdawca),
sedziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 15 czerwca 2007 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 1 pazdziernika 2007 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenientki na skarge ztozona w sekretariacie Sadu
w dniu 14 wrze$nia 2007 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 czerwca 2008 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 19 listopada 2002 r. interwenientka, Barbara Becker, dokonala na podstawie
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) ze zmianami zgloszenia
stownego wspdlnotowego znaku towarowego Barbara Becker do Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do klasy 9
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towardw i ustug
dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi: ,urzadzenia i przyrzady naukowe, zeglarskie, geodezyjne,
elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygna-
lizacyjne, kontrolne, do ratowania zycia, do celéw dydaktycznych; urzadzenia do
nagrywania, transmisji lub reprodukcji dzwieku lub obrazu; magnetyczne no$niki
danych, ptyty (dyski) z nagraniami; automatyczne maszyny sprzedajace i mechanizmy
do automatéw uruchamianych za pomoca pieniedzy; kasy rejestrujace, maszyny
liczace, sprzet do przetwarzania danych i komputery”.

Zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych
Znakéw Towarowych nr 13/2004 z dnia 29 marca 2004 r.
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W dniu 24 czerwca 2004 r. skarzacy, Harman International Industries, Inc., wniosta
sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego w odniesieniu do
wszystkich towaréw objetych zgloszeniem, powolujac sie na art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 i art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia. Sprzeciw zostal
uzasadniony istnieniem slownego wspdlnotowego znaku towarowego BECKER
ONLINE PRO (nr 1 823 228), zarejestrowanego w dniu 1 lipca 2002 r. oraz zgloszeniem
stownego wspdlnotowego znaku towarowego BECKER (nr 1 944-578) z dnia 2 listopada
2000 r., zarejestrowanego w dniu 17 wrzeénia 2004 r.

Towary objete rejestracjami wczes$niejszych znakéw towarowych naleza do klasy 9
w rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:
surzadzenia i przyrzady elektryczne i elektroniczne; urzadzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dZzwieku lub obrazu; magnetyczne noéniki danych; plyty
(dyski) do nagrywania; sprzet do przetwarzania danych; materialy dydaktyczne
i instruktazowe; komputery; oprogramowanie komputerowe; sprzet komputerowy;
komputerowe urzadzenia peryferyjne; wszelkie urzadzenia i przyrzady do nagrywania,
wytwarzania, transmisji, edycji lub przetwarzania sygnaléw audio lub wideo;
urzadzenia do przetwarzania dzwieku; sprzet audio-wideo o wysokiej wiernosci
odtwarzania; gloéniki, przetworniki, radia, systemy nawigacji i terminale komunika-
cyjne; urzadzenia i przyrzady audio do samochodéw; radia z wbudowanym telefonem
do samochodéw, systemy nawigacji, terminale komunikacyjne (lacza elektroniczne
miedzy pojazdem mechanicznym a satelita), odtwarzacze CD, odtwarzacze MP3 lub
dostep do Internetu; sprzet do przetwarzania sygnaldéw; sprzet do przetwarzania
sygnalow cyfrowych; procesory cyfrowych sygnatéw gltosowych; procesory dzwieku,
wzmacniacze, przedwzmacniacze, wzmacniacze mocy, odbiorniki, odbiorniki audio-
wideo; tunery, sprzet kina domowego, odtwarzacze DVD, odtwarzacze dyskéw
kompaktowych, mechanizmy do transportu dyskéw kompaktowych i ptyt DVD,
odtwarzacze i mechanizmy do transportu dyskéw optycznych; odtwarzacze MP3;
urzadzenia zdalnego sterowania, woofery, mikrofony, stuchawki, wbudowane systemy
dzwigku, telewizory, ekrany wideo, zestawy kina domowego; konsole do miksowania
dzwieku; kompresory i procesory dzwieku; korektory; telefony; czesci i osprzet do
wszystkich uprzednio wymienionych towaréw; zadne z uprzednio wymienionych
towardw nie sg kablami lub nie stanowia czes$ci lub osprzetu kabli”.

Decyzja z dnia 15 lutego 2005 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednit sprzeciw z uwagi na
istnienie w przypadku kolidujacych ze sobg znakéw towarowych prawdopodobieristwa
wprowadzenia w bfad. Stwierdzit on, ze towary oznaczone tymi znakami sa identycznie,
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a same znaki sg ogélnie podobne, poniewaz z jednej strony wykazuja przecietny stopient
podobienistwa wizualnego i fonetycznego, a z drugiej strony sa identyczne pod
wzgledem koncepcyjnym, gdyz odnosza sie do tego samego nazwiska.

W dniu 11 kwietnia 2006 r. interwenientka wniosta do OHIM odwolanie od decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 7 marca 2007 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba
Odwolawcza OHIM uwzglednita odwotanie i uchylita decyzje Wydziatu Sprzeciwéw.
Izba Odwolawcza uznata, Ze oznaczone kolidujacymi ze soba znakami towary sa po
cze$ci identyczne, a po czesci podobne. Dokonala ona rozréznienia wlasciwego kregu
odbiorcéw w zaleznosci od rozpatrywanych towaréw, na ktére skladaly sie towary
przeznaczone dla ogdtu odbiorcéw, towary przeznaczone dla specjalistéw oraz towary
nalezace do posredniej kategorii, ktére moga, w zaleznosci od ich charakteru i celu, by¢
przeznaczone dla ogétu odbiorcéw lub dla specjalistow.

Co sie tyczy kolidujacych ze soba oznaczen, Izba Odwolawcza wziela pod uwage,
z jednej strony, z przyczyn ekonomii procesowej, wczesniejszy stowny znak towarowy
BECKER i z drugiej strony, zgloszony do rejestracji stowny znak towarowy Barbara
Becker. Izba Odwolawcza stwierdzila, ze miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami
wystepuje jedynie pewien poziom podobienstwa wizualnego i fonetycznego, poniewaz
pozostaly element zgloszonego znaku towarowego, a mianowicie imie Barbara, zostat
w nim umieszczony na poczatku. Izba Odwolawcza uznala, ze pod wzgledem
koncepcyjnym kolidujace ze soba oznaczenia wyraznie sie od siebie réznia, zaréwno
w Niemczech, jak i w pozostalych krajach Unii Europejskiej. Izba Odwolawcza
stwierdzila, ze nazwisko Becker nie stanowi elementu odrézniajacego i dominujacego
zgloszonego do rejestracji znaku, poniewaz wlasciwy krag odbiorcéw bedzie go
postrzegal raczej jako catosé, czyli jako ,Barbara Becker”, a nie jako polaczenie imienia
»Barbara” i nazwiska ,Becker”. Wskazata ona réwniez, ze pani Barbara Becker jest
osoba bardzo znana w Niemczech, natomiast nazwisko Becker jest ogélnie uznawane
za nazwisko niczym niewyrdzniajace sie i czesto spotykane. W rezultacie Izba
Odwolawcza stwierdzita, ze wystepujace miedzy omawianymi oznaczeniami réznice
wystarczaja, aby wykluczy¢ prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad.
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Ponadto Izba Odwotawcza stwierdzila, Zze wypracowana w orzecznictwie przestanka
stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktéra wystepujacy miedzy
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi stopiert podobienistwa musi by¢ na tyle
duzy, aby dany krag odbiorcéw dostrzegl istnienie zwiazku miedzy tymi znakami,
nie zostala spelniona w niniejszej sprawie.

Zadania stron

Skarzacy wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— nakazanie odmowy rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego Barbara Becker;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM i interwenientka wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzgcego kosztami postepowania.

II - 3439



13

14

WYROK Z DNIA 2.12.2008 r. — SPRAWA T-212/07

Co do prawa

Na wstepie nalezy wskaza¢, ze w drugim zadaniu skarzacy wnosi do Sadu o nakazanie
odmowy rejestracji wspélnotowego znaku towarowego Barbara Becker. Zgodnie
z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94 OHIM jest zobowigzany do podjecia
niezbednych $rodkéw w celu zastosowania sie¢ do orzeczenia sadu wspdlnotowego.
W $wietle utrwalonego orzecznictwa kierowanie do OHIM nakazéw nie nalezy do
zadan Sadu [wyroki Sadu: z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi
HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. s. 1I-433, pkt 33; z dnia
12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke Withrmann przeciwko OHIM —
Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), Zb.Orz. s. 1I-2211, pkt 74; z dnia
17 czerwca 2008 r. w sprawie T-420/03 El Corte Inglés przeciwko OHIM — Abril
Sanchez i Ricote Saugar (Boomerang''), Zb.Orz. s. II-837, pkt 31]. Drugie zadanie
skarzacego jest zatem niedopuszczalne.

W uzasadnieniu skargi skarzacy podnosi dwa zarzuty dotyczace naruszenia art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i naruszenia art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzacy podnosi, ze nazwisko Becker stanowi dominujacy i odrdzniajacy element
znaku towarowego Barbara Becker, a w kazdym razie pelni w nim niezalezna role
odré6zniajaca, oraz ze miedzy kolidujacymi ze sobg znakami istnieje podobieristwo pod
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wzgledem koncepcyjnym, poniewaz oba odwoluja sie do nazwiska Becker, mimo ze
miedzy tym nazwiskiem a oznaczonymi towarami nie istnieje zaden dostrzegalny
zwigzek. Zgodnie z orzecznictwem w niniejszej sprawie nalezaloby stwierdzi¢ istnienie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad ze wzgledu na to, ze wobec identycznosci
towaréw oznaczonych kolidujacymi ze soba znakami, wystepujace miedzy nimi réznice
nie sa wystarczajace, by wyeliminowac¢ to prawdopodobienistwo. Przecietny konsument
bedzie sklaniany do uznania, zZe towary oznaczone zgloszonym do rejestracji znakiem
towarowym pochodza od podmiotu gospodarczo powiazanego z podmiotem, od
ktérego pochodza towary oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym.

OHIM podnosi, ze zgodnie z orzecznictwem zlozony znak towarowy mozna uzna¢ za
podobny do innego znaku towarowego, identycznego lub podobnego do jednego
z elementéw zlozonego znaku towarowego, jedynie wéwczas, gdy element ten stanowi
element dominujacy w ramach wywieranego przez ztozony znak towarowy caloscio-
wego wrazenia.

Nie istnieje ogdlna zasada, zgodnie z ktéra jezeli zgloszony do rejestracji znak towarowy
sklada sie z dwoéch elementéw, z ktérych jeden jest identyczny z wcze$niejszym
znakiem towarowym skladajacym sie z wylacznie jednego elementu, znaki te nalezy
zwykle uzna¢ za podobne. Zdaniem OHIM, w celu ustalenia prawdopodobienistwa
wprowadzenia w btad konieczne jest, by element ten zajmowat w znaku skfadajacym sie
z dwdch elementéw przynajmniej niezalezna pozycje odrézniajaca. W niniejszej
sprawie wlasciwy krag odbiorcéw nie bedzie dokonywal dekompozycji zgltoszonego
znaku towarowego, lecz bedzie go postrzegal w calosci jako imie i nazwisko kobiety,
a mianowicie Barbara Becker, przy czym zaden z tych elementéw nie bedzie traktowany
jako zajmujacy niezalezna pozycje odrézniajaca lub jako element dominujacy.

Ponadto konsumenci co do zasady przywiazuja wieksza wage do poczatkowej czesci
znakéw towarowych. Imie Barbara zawiera otwarte samogloski, ktére w polaczeniu
z krétkimi samogloskami nazwiska Becker beda stanowi¢ charakterystyczna kombi-
nacje.
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Izba Odwotawcza stusznie uznala zatem, ze w niniejszej sprawie nie istnieje
prawdopodobiernstwo wprowadzenia w btad.

Interwenientka podnosi, ze miedzy rozpatrywanymi oznaczeniami istnieje na
plaszczyznie koncepcyjnej réznica. Z tego wzgledu skarzacy nie moze powotywac sie
na zasade, zgodnie z ktéra dwa znaki towarowe s3 podobne wéwczas, gdy zawieraja
identyczny element. Zasada ta winna znajdowa¢ zastosowanie wylacznie w przypadku,
gdy identyczne elementy sa pozbawione dla wlasciwego kregu odbiorcéw znaczenia
koncepcyjnego.

Zdaniem interwenientki, skarzacy nie moze ponadto powolywac si¢ na orzecznictwo,
zgodnie z ktérym mozna uznaé, ze znak towarowy stanowi wariant wcze$niejszego
znaku towarowego, jezeli sklada sie z tego wcze$niejszego znaku polaczonego z nowym
elementem, poniewaz w niniejszej sprawie, w przeciwienstwie do okoliczno$ci
stanowiacych podstawe tego orzecznictwa, zgloszony do rejestracji znak towarowy
nie skiada sie z polaczenia firmy spéiki z innym elementem, ale stanowi konkretne
nazwisko. Wlasciwy krag odbiorcéw bedzie postrzegal kolidujace ze soba znaki
towarowe jako dwa odrebne, niemajace ze soba zadnego zwiazku znaki.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczeéniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,
jezeli z powodu identycznosci lub podobieristwa do weze$niejszego znaku towarowego,
identyczno$ci lub podobieristwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodobieristwo
wprowadzenia odbiorcéw w blad na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak
towarowy jest chroniony. Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt i)
rozporzadzenia nr 40/94 przez wczesniejsze znaki towarowe nalezy rozumiec
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wspdlnotowe znaki towarowe, w odniesieniu do ktérych data zgloszenia jest
wczesniejsza od daty zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
istnieje, jesli krag odbiorcéw moze uzna¢, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospo-
darczo. Nalezy je ocenia¢ calo$ciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych
towaréw lub uslug przez wlasciwy krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okolicznosci danego przypadku [zob. wyroki Sadu: z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821, pkt 30 i 31; z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie T-112/06 Inter-Ikea przeciwko OHIM — Waibel (idea), pkt 32].

W dokonywaniu tej calo$ciowej oceny decydujaca role odgrywa sposéb postrzegania
danych towaréw i uslug przez przecietnego konsumenta. Nalezy mie¢ na uwadze, ze
rzadko ma on okazje do bezposredniego poréwnania poszczegdlnych znakéw
towarowych i jest zmuszony polega¢ na niedoskonalym obrazie tych znakéw
zachowanym w pamieci [wyrok Sadu z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02
Miilhens przeciwko OHIM — Zirh International (ZIRH), Rec. s. II-791, pkt 41].
Ponadto poziom uwagi przecietnego konsumenta moze sie rézni¢ w zaleznosci od
kategorii danych towaréw lub ustug [wyrok Trybunalu z dnia 22 czerwca 1999 r.
w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 26; wyrok Sadu z dnia
13 czerwca 2006 r. w sprawie T-153/03 Inex przeciwko OHIM — Wiseman (Rysunek
skory krowy), Zb.Orz. s. II-1677, pkt 24]. Jezeli przecietny konsument danych towaréw
jest specjalista w ich zakresie, moze on wykazywa¢ wigkszy niz przecietny poziom uwagi
przy dokonywaniu ich wyboru [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 20 kwietnia 2005 r.
w sprawie T-211/03 Faber Chimica przeciwko OHIM — Nabersa (Faber), Zb.Orz.
s. [1-1297, pkt 24].

W niniejszej sprawie ochrona wcze$niejszego znaku towarowego rozciaga sie na cato$¢
Wspdlnoty. Nalezy zatem wzia¢ pod uwage sposéb postrzegania kolidujacych ze soba
znakéw towarowych przez konsumenta towaréw oznaczonych tymi znakami na tym
wlasnie terytorium. Wymaga jednak przypomnienia, ze do odmowy rejestracji
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wspdlnotowego znaku towarowego wystarczy, aby wzgledna podstawa rejestracji
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 istniala tylko w czesci
Wspdlnoty (ww. w pkt 24 wyrok w sprawie ZIRH, pkt 36).

Ponadto bezsporne jest, Ze rozpatrywane towary, przeznaczone po czesci dla ogétu
odbiorcéw, po czesci dla specjalistow i po czesci zaréwno dla ogétu odbiorcéw, jak i dla
specjalistow, majg charakter techniczny. Mamy tutaj zatem do czynienia z odbiorcami
wykazujacymi stosunkowo wysoki poziom uwagi.

Wobec tego, ze identyczno$¢ lub podobienstwo rozpatrywanych towaréw nie sa
kwestionowane, nalezy dokona¢ jedynie poréwnania kolidujacych ze soba znakéw.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dwa znaki towarowe sa podobne, jezeli z punktu
widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw sa one przynajmniej czesciowo identyczne
w jednym lub kilku z istotnych aspektéw [wyroki Sadu: z dnia 23 pazdziernika 2002 r.
w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany
(MATRATZEN), Rec. s. 11-4335, pkt 30; z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie
T-317/03 Volkswagen przeciwko OHIM — Nacional Motor (Variant), pkt 46].

Catlo$ciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w zakresie wizualnego,
fonetycznego lub koncepcyjnego podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw
towarowych powinna opiera¢ sie na wywieranym przez nie calo$§ciowym wrazeniu,
przy szczegélnym uwzglednieniu ich elementéw odrdzniajacych i dominujacych
[wyrok Sadu z dnia 14 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen
przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. s. 11-4335,
pkt 47; ww. w pkt 24 wyrok w sprawie Rysunek skory krowy, pkt 26].
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Jezeli jeden z dwoch pojedynczych wyrazéw, z ktérych sktada sie slowny znak
towarowy, jest identyczny na plaszczyznie wizualnej i fonetycznej z jedynym wyrazem
stanowiacym wcze$niejszy stowny znak towarowy i jezeli wyrazy te razem lub osobno
nie maja na plaszczyznie koncepcyjnej zadnego znaczenia dla danego kregu
odbiorcéw, rozpatrywane znaki towarowe — kazdy postrzegany jako calo§¢ — nalezy
zwykle uzna¢ za podobne [wyroki Sadu: z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie T-286/02
Oriental Kitchen przeciwko OHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), Rec. s. 11-4953,
pkt 39; z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie T-22/04 Reemark przeciwko OHIM — Bluenet
(Westlife), Zb.Orz. s. II-1559, pkt 37].

W niniejszej sprawie rozpatrzeniu podlegaja wcze$niejszy stowny znak towarowy
BECKER i zgloszony do rejestracji sfowny znak towarowy Barbara Becker.

Element ,becker” jest jedynym elementem tworzacym znak towarowy BECKER
ijednocze$nie drugim z dwéch elementéw tworzacych znak towarowy Barbara Becker.
A zatem element ,becker” jest wspélny tym dwém znakom.

Na plaszczyznach wizualnej i fonetycznej kolidujace ze soba znaki maja rézna dtugosc
i skladaja sie z réznej liczby wyrazéw, jednak wywierane przez nie calo$ciowe wrazenie
prowadzi do przekonania, ze wykazuja one pewne podobienstwo pod wzgledem
wizualnym i fonetycznym z uwagi na wspdlny im element, co stusznie zostalo
stwierdzone przez Izbe Odwolawcza.

Izba Odwolawcza réwnie slusznie stwierdzila, ze na plaszczyznie koncepcyjnej
wczeéniejszy znak towarowy BECKER bedzie postrzegany przez wlasciwy krag
odbiorcéw jako nazwisko oraz ze znak towarowy Barbara Becker bedzie postrzegany
przez wlasciwy krag odbiorcéw jako okreslenie osoby skladajace sie z imienia
i nazwiska, to ostatnie bedace identyczne z nazwiskiem stanowigcym wcze$niejszy
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znak towarowy. Natomiast nie mozna podzieli¢ dokonanej przez Izbe Odwotawcza
oceny wagi, jaka nalezy przypisa¢ elementowi ,becker” w stosunku do elementu
»Barbara” w znaku towarowym Barbara Becker.

Mimo ze sposéb postrzegania znakéw towarowych stworzonych z okreslenia osoby
moze by¢ odmienny w réznych krajach Wspdlnoty, orzecznictwo uznaje, Zze
konsumenci, przynajmniej we Wtoszech, przypisuja co do zasady bardziej odrézniajacy
charakter nazwiskom, a nie imionom, zawartym w znakach towarowych [zob. podobnie
wyrok Sadu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-185/03 Fusco przeciwko OHIM —
Fusco International (ENZO FUSCO), Zb.Orz. s. 1I-715, pkt 54]. Wynika z tego, ze
w przypadku znaku towarowego Barbara Becker to raczej nazwisku Becker, a nie
imieniu Barbara zostanie przypisany charakter bardziej odrézniajacy.

Ponadto fakt, ze pani Barbara Becker ma w Niemczech status osoby znanej jako bytej
zony Borisa Beckera nie przesadza o tym, ze kolidujace ze soba znaki towarowe nie sa do
siebie podobne pod wzgledem koncepcyjnym. Wcze$niejszy znak towarowy BECKER
i znak towarowy Barbara Becker odwotuja sie bowiem do tego samego nazwiska:
Becker. Wykazujg one zatem podobienstwo, i to tym bardziej, ze w cze$ci Wspolnoty
elementowi ,becker” zgloszonego do rejestracji znaku towarowego moze zostad
przypisany charakter bardziej odrézniajacy niz elementowi ,Barbara”, ktéry stanowi
zwykte imie. W tym zakresie nalezy przypomnie¢, ze wlasciwy krag odbiorcow
zachowuje w pamieci niedoskonaly obraz kolidujacych ze soba znakdw.

Poza tym zgodnie z orzecznictwem jezeli zfozony znak towarowy zostal utworzony za
pomoca zestawienia odrebnego elementu z innym znakiem towarowym, to ten ostatni
znak, nawet jesli nie stanowi dominujacego elementu zlozonego znaku towarowego,
moze zachowa¢ w nim niezalezng pozycje odrézniajaca. W takim przypadku zlozony
znak towarowy i ten inny znak moga zosta¢ uznane za podobne (zob. podobnie wyrok
Trybunalu z dnia 6 pazdziernika 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551,
pkt 301 37). W niniejszej sprawie nalezy uznad, ze element ,becker” bedzie postrzegany

1I - 3446



38

39

41

HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES PRZECIWKO OHIM — BECKER (BARBARA BECKER)

jako nazwisko, ktére jest potocznie uzywane do okreslenia osoby. Trzeba tez uznaé, ze
element ten zachowuje w znaku Barbara Becker niezalezna pozycje odrdzniajaca.

Wynika z tego, ze ocena kolidujacych ze soba znakéw towarowych postrzeganych jako
caloé¢ i ich poréwnanie na ptaszczyznach wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej
prowadzi do wniosku, ze znaki te nalezy uzna¢ za podobne.

W rezultacie Izba Odwotawcza blednie stwierdzita, ze kolidujace ze soba znaki
towarowe wyraznie si¢ réznia.

Co sig tyczy prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, nalezy przypomnie¢, ze Zzadna
ze stron nie zakwestionowata identycznosci lub podobienstwa towaréw oznaczonych
kolidujacymi ze soba znakami oraz Ze znaki towarowe Barbara Becker i BECKER
wykazuja podobienistwa wizualne, fonetyczne i koncepcyjne. Nawet jezeli rozpatrywane
towary bylyby przeznaczone dla odbiorcéw wykazujacych stosunkowo wysoki poziom
uwagi, to wciaz odbiorcy ci mogliby uznaé, ze towary te pochodza z tego samego
przedsiebiorstwa lub z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. Nalezy zatem
stwierdzi¢, ze prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad w przypadku rozpatrywa-
nych znakéw istnieje.

Stwierdzenia tego nie podwaza argument OHIM, zgodnie z ktérym zlozony znak
towarowy moze zosta¢ uznany za podobny do innego znaku wylacznie wéwczas, gdy
ich wspélny element skladowy jest elementem dominujacym w ramach calosciowego
wrazenia wywieranego przez zlozony znak towarowy. Jezeli bowiem slowny znak
towarowy sklada sie z dwéch elementédw, z ktérych jeden jest identyczny z jedynym
elementem tworzacym inny stowny znak towarowy, to dla stwierdzenia prawdopodo-
bieristwa wprowadzenia w blad nie jest wymagane, aby element wspélny tym znakom
stanowil element dominujacy w ramach calosciowego wrazenia wywieranego przez
zlozony znak towarowy. Gdyby ustanowi¢ taki warunek, wlasciciel wczesniejszego
znaku towarowego zostalby — mimo ze ten wspélny element miatby w znaku ztozonym
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niezalezna pozycje odrézniajaca — pozbawiony wytacznego prawa przystugujacego mu
z tytutu tego znaku (zob. podobnie ww. w pkt 37 wyrok w sprawie Medion, pkt 32 i 33).
Wobec tego, ze element ,becker” zachowuje w znaku towarowym Barbara Becker
niezalezna pozycje odrézniajaca, dla stwierdzenia prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad nie mozna wymaga¢, aby element ten stanowil element dominujacy w ramach
calo$ciowego wrazenia wywieranego przez ten znak.

Réwniez argument interwenientki, zgodnie z ktérym w niniejszej sprawie nie znajduje
zastosowania orzecznictwo dotyczace zlozonych znakéw towarowych, poniewaz
zgloszony do rejestracji znak sklada sie z imienia i nazwiska, nie moze zosta¢ przyjety.
Kryteria oceny istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w rozumieniu
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 stosowane w sprawach dotyczacych znakéw
towarowych skladajacych si¢ z okreslenia osoby sa — w braku odmiennego przepisu
przewidzianego tym rozporzadzeniem — takie same jak w przypadku innych kategorii
znakow towarowych. A zatem oznaczenie zawierajace imie i nazwisko osoby fizycznej
nie moze zosta¢ zarejestrowane jako wspélnotowy znak towarowy, jezeli w wyniku
sprzeciwu wladciciela wczedniejszego znaku towarowego zostanie stwierdzona
wzgledna podstawa odmowy rejestracji [wyrok Sadu z dnia 13 lipca 2005 r.
w sprawie T-40/03 Murta Entrena przeciwko OHIM — Bodegas Murtia (Julidn
Murua Entrena), Zb.Orz. s. 11-2831, pkt 49 i 50].

Majac powyzsze na uwadze, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza naruszyla prawo,
stwierdzajac brak prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. W konsekwencji pierwszy zarzut skarzacego
dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 winien zostaé
uwzgledniony.

Wobec tego, Ze w niniejszej sprawie wystepuje prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oraz ze do odmowy
rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego wystarczy istnienie jednej z wzglednych
podstaw odmowy rejestracji w rozumieniu art. 8 rozporzadzenia nr 40/94, nalezy
stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji bez konieczno$ci rozpatrzenia, czy istnieje
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inna podstawa odmowy rejestracji, i w zwigzku z tym bez koniecznosci rozpatrzenia
przez Sad drugiego zarzutu skargi.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Wobec tego, ze OHIM przegral sprawe,
nalezy — zgodnie z Zadaniem skarzacego — obciazy¢é go poniesionymi przezen
kosztami. Poniewaz zadania interwenientki nie zostaly uwzglednione, na podstawie
art. 87 § 4 akapit trzeci regulaminu pokrywa ona wlasne koszty.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie niewazno$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 7 marca 2007 r. (sprawa R 502/2006-1).
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2) Zadanie Harman International Industries, Inc., majace na celu nakazanie
odmowy rejestracji wspolnotowego znaku towarowego Barbara Becker zostaje
odrzucone jako niedopuszczalne.

3) OHIM pokrywa, poza wlasnymi kosztami, koszty poniesione przez Harman
International Industries.

4) Barbara Becker pokrywa wlasne koszty.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Bialecka

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 2 grudnia 2008 r.

Podpisy
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