g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (druga izba)

z dnia 26 wrze$nia 2014 r.*

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Rejestracja miedzynarodowa
wskazujaca Wspélnote Europejska — Graficzny znak towarowy KW SURGICAL INSTRUMENTS —
Wczesniejszy stowny krajowy znak towarowy Ka We — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji —
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad — 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 wczesniejszego znaku towarowego —
Naruszenie prawa — Kompetencje o charakterze reformatoryjnym

W sprawie T-445/12

Koscher + Wiirtz GmbH, z siedziba w Spaichingen (Niemcy), reprezentowana przez adwokatéow
P. Mesa, Ch. Grafa von der Groebena, G. Rothera, J. Biihlinga, A. Verhauwena, J. Kiinzela,
D. Jestaedta, M. Bergermanna, ]. Vogtmeier oraz A. Kramera,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,
w ktorej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM byta
Kirchner & Wilhelm GmbH + Co., z siedzibg w Asperg (Niemcy),
majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 6 sierpnia 2012 r.
(sprawa R 1675/2011-4), dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Kirchner & Wilhelm
GmbH + Co. a Koscher + Wiirtz GmbH,

SAD (druga izba),

w sktadzie: M.E. Martins Ribeiro, prezes, S. Gervasoni (sprawozdawca) i L. Madise, sedziowie,

sekretarz: C. Heeren, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 8 pazdziernika 2012 r.,

* Jezyk postepowania: niemiecki.

PL
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po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 23 stycznia 2013 r.,
po zapoznaniu si¢ z replika zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 2 maja 2013 r.,

po zapoznaniu sie z duplika ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 12 lipca 2013 r.,

uwzgledniwszy zmiany w skladzie izb Sadu,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 kwietnia 2014 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 25 kwietnia 2008 r. Biuro Miedzynarodowe Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej
(WIPO) przyznalo Koscher + Wiirtz GmbH rejestracje miedzynarodowa wskazujaca Wspdlnote
Europejska w odniesieniu do nastepujacego oznaczenia graficznego:

SUIRGICAL

' INSTRUMENTS

W dniu 31 lipca 2008 r. Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) zostal powiadomiony o dokonaniu miedzynarodowej rejestracji tego oznaczenia.

Towary objete zgloszeniem naleza do klasy 10 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne,
stomatologiczne i weterynaryjne, protezy konczyn, oczu i zebdw; artykuly ortopedyczne; materialy
chirurgiczne”.

W dniu 8 maja 2009 r. Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (zwana dalej ,wnoszaca sprzeciw”) wniosta
sprzeciw, na podstawie art. 41 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), wobec rejestracji zgloszonego znaku
towarowego dla towaréw wskazanych w pkt 3 powyzej.

2 ECLL:EU:T:2014:829



10

11

12

13

14

) WYROK Z DNIA 26.9.2014 R. — SPRAWA T-445/12
KOSCHER + WURTZ PRZECIWKO OHIM - KIRCHNER & WILHELM (KW SURGICAL INSTRUMENTS)

Sprzeciw zostal oparty na wczesniejszym stownym krajowym znaku towarowym Ka We, zgloszonym
w dniu 19 kwietnia 1930 r. i zarejestrowanym w Niemczech w dniu 25 listopada 1930 r. pod
numerem 426620 dla nastepujacych towaréw nalezacych do klasy 10: ,aparatura i instrumenty
chirurgiczne i sanitarne, protezy stuchowe, bandaze higieniczne, protezy konczyn (z wyjatkiem
produktéw z kauczuku lub zwigzanych z kauczukiem)”.

Powolywana na poparcie sprzeciwu podstawa jest wskazana w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 i dotyczy istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku zgloszonego
znaku towarowego i wczesniejszego znaku towarowego.

W dniu 23 czerwca 2011 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalit sprzeciw ze wzgledu na to, ze nie istniato
prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad w przypadku kolidujacych ze soba znakéw towarowych.

W dniu 16 sierpnia 2011 r. wnoszgca sprzeciw — dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009 — wniosta do OHIM odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 6 sierpnia 2012 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta Izba Odwolawcza OHIM
uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i odmoéwila skarzacej udzielenia ochrony wynikajacej
z rejestracji miedzynarodowej w odniesieniu do Wspdlnoty.

Na wstepie Izba Odwotawcza wskazala, ze wlasciwy krag odbiorcéow stanowia odbiorcy niemieccy i ze
chodzi o odbiorcéw profesjonalnych posiadajacych specjalistyczna wiedze¢ w dziedzinie medycyny
(pkt 13 i 14 zaskarzonej decyzji).

Izba Odwotawcza, podobnie jak stwierdzil to Wydzial Sprzeciwéw, uznala, ze towary oznaczone
zgloszonym znakiem towarowym oraz towary oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym sa
identyczne (pkt 15 zaskarzonej decyzji).

Jesli chodzi o poréwnanie oznaczen, Izba Odwolawcza wskazala, ze wczes$niejszy znak towarowy
i zgloszony znak towarowy zawieraja identyczny element, a mianowicie litery ,k” i ,w”, ktére stanowia
dominujaca i najbardziej odrdzniajaca cze$¢ zgloszonego znaku towarowego oraz stanowia dwie
poczatkowe litery wczesniejszego znaku towarowego Ka We. W konsekwencji Izba Odwotawcza
uznala, ze istnieje podobienistwo wizualne — wprawdzie niskiego stopnia — miedzy obydwoma znakami
towarowymi. Wskazala ona takze, Ze rozmdéwca niemieckojezyczny wymoéwi w sposéb identyczny
element stowny ,kw” oraz znak towarowy kawe i ze — w zaleznosci od tego, czy cze$¢ opisowa
zgloszonego znaku towarowego w jezyku angielskim (to jest ,surgical instruments”) zostanie
wymowiona czy tez nie — znaki towarowe sa identyczne lub wysoce podobne pod wzgledem
fonetycznym. Uscislifa ona, ze zadne poréwnanie konceptualne nie jest istotne (pkt 16—18 zaskarzonej
decyzji).

W odniesieniu w szczegdlnosci do powyzszych elementéw oraz do faktu, ze zamoéwienia towaréw
oznaczonych wczes$niejszym znakiem towarowym sa takze skladane telefonicznie — co wzmacnia

istotno$¢ poréwnania fonetycznego znakéw towarowych — Izba Odwolawcza stwierdzila, ze istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad (pkt 19 i 20 zaskarzonej decyzji).

Zadania stron
Skarzaca wnosi do Sadu o:
— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania, w tym kosztami poniesionymi przez skarzaca
w postepowaniach przed Izba Odwolawcza i przed Wydziatem Sprzeciwoéw.
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Ponadto skarzaca wskazuje w pkt 50 skargi:

»okarga jest zasadna. Zwazywszy, Ze nie istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad
w przypadku rozpatrywanych oznaczen, nalezy oddali¢ sprzeciw. W konsekwencji nalezy stwierdzi¢
niewaznos¢ decyzji Izby Odwotawczej”.

OHIM wnosi do Sadu o:
— oddalenie skargi;
— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

W toku rozprawy skarzaca — zapytana o przedmiot skargi, a w szczegdlnos$ci o znaczenie pkt 50 skargi
— udcislila, ze jej zadania maja na celu nie tylko stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji, lecz takze
jej zmiane w zakresie, w jakim Sad dysponuje elementami pozwalajacymi mu na oddalenie sprzeciwu.

Co do prawa

W przedmiocie zakresu zZgdan skarzgcej

Majac na wzgledzie sformutowanie skargi, a w szczegélnosci jej pkt 50, oraz wyjasnienia przedstawione
na rozprawie przez skarzaca, nalezy uzna¢, ze ta ostatnia przedstawila zaréwno zadania majace na celu
stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji, jak i jej zmiane.

Na poparcie calosci swoich zadan skarzaca podnosi dwa zarzuty: pierwszy — oparty na naruszeniu
prawa, ktérego dopuscita sie¢ Izba Odwolawcza w odniesieniu do art. 42 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009, uwzgledniajac sprzeciw bez badania, czy wczesniejszy znak towarowy byl rzeczywiscie
uzywany; oraz drugi — oparty na braku prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego niezbadania przez Izbe Odwolawczg rzeczywistego
uzywania wczesniejszego znaku towarowego

Skarzaca, powolujac sie na art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, wskazuje w szczegdlnosci, ze
cho¢ podnosita ona w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu kwestie rzeczywistego uzywania
wczesniejszego znaku towarowego, to Izba Odwolawcza nie odniosta sie¢ do tej kwestii w zaskarzonej
decyzji.

Wedlug OHIM zarzut ten jest niedopuszczalny. Kwestia rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku
towarowego nie stanowi bowiem przedmiotu postepowania. Ponadto skarzaca ograniczyla si¢ do
ogblnego odestania do uwag przedstawionych w ramach postepowania administracyjnego, mimo ze
jezyk uzywany przed OHIM jest odmienny od jezyka postepowania przed Sadem, oraz nie podniosta
w skardze zadnego naruszenia art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. Takie naruszenie zostalo
podniesione dopiero w replice, wbrew przepisowi art. 44 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem.

W przedmiocie dopuszczalnosci zarzutu

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 44 § 1 regulaminu postepowania, stosowanym w sprawach
z zakresu wlasnos$ci intelektualnej na mocy art. 130 § 1 i art. 132 § 1 tegoz regulaminu, skarga
wszczynajgca postepowanie musi zawieraé zwiezle przedstawienie powotanych zarzutéw. Zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem, jakkolwiek poszczegdlne punkty skargi moga zosta¢ wsparte lub
uzupetnione odeslaniami do poszczegélnych fragmentéw dokumentéw do niej zalaczonych, ogdlne
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odestanie do innych dokumentéw nie moze zastapi¢ braku istotnych elementéw argumentacji prawnej,
ktére zgodnie ze wspomnianymi powyzej przepisami musza by¢ zawarte w samej skardze [wyrok Sadu
z dnia 19 pazdziernika 2006 r. w sprawach polaczonych od T-350/04 do T-352/04 Bitburger Brauerei
przeciwko OHIM - Anheuser-Busch (BUD, American Bud i Anheuser Busch Bud), Zb.Orz. s. 11-4255,
pkt 33].

W tym wzgledzie nalezy wskaza¢, ze na poparcie zarzutu wywiedzionego z braku badania przez Izbe
Odwolawcza rzeczywistego uzywania wczes$niejszego znaku towarowego skarzaca wyraznie odnosi sie
w skardze do art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, na podstawie ktérego zglaszajacy sporny
wspdlnotowy znak towarowy moze zlozy¢ wniosek o to, aby wnoszacy sprzeciw wobec jego zgloszenia
przedstawil dowdd, iz wczesniejszy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany. Skarzaca usciéla takze, ze
podniosta owa kwestie w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu w piSmie procesowym z dnia
14 marca 2011 r. Wreszcie skarzaca dodaje, ze Wydzial Sprzeciwéw moégl pozostawié¢ otwarta kwestie
rzeczywistego uzywania wczeéniejszego znaku towarowego w zakresie, w jakim stwierdzil on, ze nie
istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad w przypadku kolidujacych ze soba znakéw
towarowych.

W konsekwencji istotne elementy argumentacji skarzacej zostaly zawarte w jej skardze.

Okoliczno$¢, ze dokumenty, do ktérych odsyla skarga, zostaly zredagowane w jezyku odmiennym niz
jezyk postepowania przed Sadem, nie wplywa na wniosek wspomniany w punkcie poprzedzajacym.

Z powyzszego wynika, ze — odmiennie niz podnosi to OHIM - zarzut pierwszy jest dopuszczalny.

W przedmiocie zasadnos$ci zarzutu

Zgodnie z art. 42 ust. 2 oraz z art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 sprzeciw wniesiony wobec
rejestracji wspolnotowego znaku towarowego odrzuca sie, jesli wlasciciel spornego wcze$niejszego
znaku towarowego nie przedstawi dowodu na to, ze w okresie pieciu lat poprzedzajacych publikacje
zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego wczesniejszy znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany.
Natomiast jesli wlasciciel wczesniejszego znaku towarowego przedstawi ten dowdd, OHIM przystepuje
do badania podstaw odmowy rejestracji, na ktére powolata si¢ wnoszaca sprzeciw.

Ponadto art. 64 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, ze izba odwotawcza moze albo skorzysta¢
z uprawnien w granicach kompetencji posiadanych przez instancje, ktéra podjela zaskarzona decyzje,
albo przekaza¢ sprawe do wspomnianej instancji w celu dalszego postepowania. Zaréwno z tego
przepisu, jak i z systematyki wspomnianego rozporzadzenia wynika, ze orzekajac w przedmiocie
odwotlania, izba odwolawcza posiada te same kompetencje co instancja, ktéra wydata zaskarzona
decyzje, a przeprowadzane przez nig badanie obejmuje caly spér, tak jak przedstawia si¢ on w dniu
orzekania przez nia. Jednocze$nie zaréwno z tego przepisu, jak i z utrwalonego orzecznictwa wynika,
ze miedzy poszczegdlnymi jednostkami OHIM, to znaczy miedzy ekspertem, Wydzialem Sprzeciwoéw,
Wydzialem Administracji Znakami Towarowymi i Prawnym oraz Wydzialami Uniewaznieni z jednej
strony a izbami odwotawczymi z drugiej strony, istnieje ciaglo$¢ funkcjonalna. Z ciaglosci
funkcjonalnej miedzy poszczegélnymi instancjami OHIM wynika, Ze w ramach ponownego badania
przez izby odwotawcze decyzji wydanych przez jednostki OHIM orzekajace w pierwszej instancji izby
te sa zobowigzane do oparcia swojej decyzji na wszelkich okolicznosciach faktycznych i prawnych,
ktére strony przedstawily badZ to w postepowaniu przed jednostka orzekajaca w pierwszej instancji,
badZ w postepowaniu odwotawczym [zob. wyrok Sadu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie T-323/03 La
Baronia de Turis przeciwko OHIM - Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), Zb.Orz.
s. I1-2085, pkt 56—58 i przytoczone tam orzecznictwo].
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Zgodnie z orzecznictwem Sadu zakres badania, ktére zobowiazana jest przeprowadzi¢ izba odwotawcza
OHIM w odniesieniu do decyzji bedacej przedmiotem odwolania — w niniejszym wypadku jest to
decyzja Wydzialu Sprzeciwéw — nie zalezy od tego, czy strona odwolujaca si¢ podniosta wobec tej
decyzji okreslony zarzut, w ktérym poddata krytyce dokonany przez jednostke OHIM orzekajaca
w pierwszej instancji sposéb wykladni danego przepisu, jego zastosowanie lub ocene dowoddéw.
Dlatego tez — nawet jesli strona wnoszaca odwolanie nie podniosta okre$lonego zarzutu - izba
odwolawcza jest jednak zobowigzana do zbadania, czy w konteksécie wszystkich istotnych okoliczno$ci
faktycznych i prawnych w chwili rozpatrywania odwotania moze by¢ zgodnie z prawem wydana nowa
decyzja zawierajaca to samo rozstrzygniecie co decyzja bedaca przedmiotem odwotania. Kwestia za$,
czy w $wietle okolicznosci faktycznych i dowodéw przedstawionych przez druga strone postepowania
przed izba odwolawcza mozna uznad, iz wykazala ona fakt rzeczywistego uzywania wcze$niejszego
znaku towarowego, stanowi cze$¢ badania, ktére musi przeprowadzi¢ izba odwolawcza OHIM
w odniesieniu do decyzji stanowiagcej przedmiot odwotania [wyrok Sadu z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie T-203/02 Sunrider przeciwko OHIM - Espadafor Caba (VITAFRUIT), Zb.Orz. s. 11-2811,
pkt 21].

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze wniosek o wykazanie przez wnoszacego sprzeciw rzeczywistego
uzywania wcze$niejszego znaku towarowego skutkuje przeniesieniem na niego ciezaru wykazania
rzeczywistego uzywania znaku pod rygorem odrzucenia sprzeciwu. Rzeczywiste uzywanie
wczesniejszego 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 specyficzng oraz w takim zakresie zmienia jego tre$¢ [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-364/05 Saint-Gobain Pam przeciwko OHIM - Propamsa (PAM
PLUVIAL), Zb.Orz. s. 11-757, pkt 37].

To w $wietle przywolanego wyzej orzecznictwa nalezy bada¢ okolicznosci niniejszej sprawy.

W tym wzgledzie — jak wynika to z akt sprawy — w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu
skarzaca zlozyla wniosek na podstawie art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 i ani Wydzial
Sprzeciwéw, ani Izba Odwolawcza nie orzekali w kwestii rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku
towarowego.

Z akt postepowania przed Izba Odwolawcza wynika bowiem przede wszystkim, iz w piSmie
procesowym z dnia 10 wrze$nia 2010 r. skarzaca wskazala, ze wcze$niejszy znak towarowy byl
zarejestrowany od 1930 r. i ze w konsekwencji skarzaca na podstawie art. 42 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009 domaga sie od wnoszacej sprzeciw dostarczenia dowodu rzeczywistego uzywania owego
znaku towarowego. Z akt postepowania przed Izba Odwotawcza wynika takze, ze skarzaca w pismie
procesowym z dnia 14 marca 2011 r. ponownie zakwestionowala to, czy rzeczywiste uzywanie
wczedniejszego znaku towarowego zostalo ustalone. Nastepnie w decyzji Wydzialu Sprzeciwéw
zawartej w aktach postepowania przed Izba Odwotawcza usci$lono, co nastepuje: ,Przy uwzglednieniu
okolicznosci, ze sprzeciw jest niezasadny w $wietle przepiséw art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009,
nie jest konieczne badanie dowodu uzywania przedstawionego przez wnoszaca sprzeciw”. Wreszcie
z zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba Odwolawcza uchylifa decyzje Wydziatlu Sprzeciwéw i odmoéwita
skarzacej ochrony, w odniesieniu do Wspdlnoty, rejestracji miedzynarodowej uzyskanej przez skarzaca,
nie orzekajac w przedmiocie rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego.

Majac na wzgledzie calo$¢ wyzej wspomnianych okolicznosci faktycznych, nalezy stwierdzi¢, ze Izba
Odwotawcza naruszyla prawo. W sytuacji gdy wniosek o wykazanie rzeczywistego uzywania
wczedniejszego znaku towarowego zostal zlozony przez skarzaca do Wydzialu Sprzeciwéw, Izba
Odwotawcza bez uprzedniego rozpatrzenia kwestii rzeczywistego uzywania wczes$niejszego znaku
towarowego odmowita bowiem skarzacej ochrony, w odniesieniu do Wspdlnoty, rejestracji
miedzynarodowej uzyskanej przez skarzaca.
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Nalezy doda¢, ze Sad moze oprze¢ si¢ na dokumentach z akt postepowania przed Izba Odwolawczg, do
ktérych strony odestaly z wystarczajaca precyzja.

Ze wszystkich powyzszych rozwazan wynika, ze zarzut pierwszy jest zasadny.

W konsekwencji nalezy uwzgledni¢ zadania skarzacej majace na celu stwierdzenie niewazno$ci
zaskarzonej decyzji.

Ponadto, jak wspomniano w pkt 18 powyzej, skarzaca przedstawila takze zadania majace na celu
zmiane zaskarzonej decyzji.

Zarzut pierwszy skutkuje za$ wylacznie stwierdzeniem niewaznosci zaskarzonej decyzji oraz odestaniem
sprawy do Izby Odwotawczej. W ramach badania tego zarzutu Sad nie orzeka bowiem w przedmiocie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku kolidujacych ze soba znakéw towarowych.
Ponadto nalezy przypomnie¢, ze przyznana Sadowi na podstawie art. 65 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009 kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia
do dokonania oceny, w przedmiocie ktdérej izba odwotawcza nie przedstawila jeszcze stanowiska.
Wykonanie kompetencji o charakterze reformatoryjnym powinno 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 wyda¢ izba odwolawcza (wyrok Trybunalu z dnia 5 lipca 2011 r.
w sprawie C-263/09 P Edwin przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-5853, pkt 72). A zatem w niniejszej
sprawie Sad nie moze dokona¢ jakiejkolwiek oceny rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego, poniewaz Izba Odwotawcza nie orzekala w tej kwestii.

Przeciwnie, zarzut drugi, dotyczacy braku prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, méglby
pozwoli¢ skarzacej — gdyby zostal uznany za zasadny — na uzyskanie pelnego rozstrzygniecia sporu, to
jest oddalenia sprzeciwu. Ponadto nalezy wskazaé, ze Izba Odwolawcza orzekla w kwestii
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku obydwu kolidujacych ze soba znakéw
towarowych.

Sad powinien zatem zbada¢ zarzut drugi.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczacego braku prawdopodobienstwa wprowadzenia w blgd

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu
wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli
z powodu identycznosci z wczesniejszym znakiem towarowym lub podobieristwa do niego
i identycznosci lub podobienistwa towaréw lub uslug oznaczonych tymi dwoma znakami towarowymi
istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad odbiorcéw na terytorium, na ktérym wczesniejszy
znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje rdéwniez
prawdopodobienstwo skojarzenia z wczeéniejszym znakiem towarowym. Ponadto na podstawie art. 8
ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009 za wczes$niejsze znaki towarowe nalezy uznaé znaki
towarowe zarejestrowane w panstwie czlonkowskim, w przypadku ktérych data dokonania zgloszenia
jest wczesniejsza od daty dokonania zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad istnieje, jesli krag
odbiorcédw moze uznaé, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub
z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo. Wedlug tegoz orzecznictwa prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad winno by¢ oceniane calo$ciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych
oznaczen i towaréw lub uslug przez wlasciwy krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku, a w szczegdlnosci wspoélzaleznosci miedzy
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podobienistwem oznaczen a podobienistwem oznaczonych towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia
9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM - Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. 11-2821, pkt 30-33 i przytoczone tam orzecznictwo].

W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcow

Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad nalezy wzia¢ pod uwage przecietnego konsumenta danej kategorii towaréw, ktéry jest
wlasciwie poinformowany oraz dostatecznie uwazny i rozsadny. Nalezy takze uwzgledni¢ okolicznos¢,
ze poziom uwagi przecietnego konsumenta moze rézni¢ si¢ w zaleznosci od rozpatrywanej kategorii
towaréw lub uslug [zob. wyrok Sadu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mundipharma
przeciwko OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. 1I-449, pkt 42 i przytoczone tam
orzecznictwo].

W niniejszej sprawie w pkt 13 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza wskazala — czego nie
zakwestionowano przed Sadem - ze prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad nalezy ocenia¢
w odniesieniu do kregu odbiorcéw niemieckich, poniewaz wcze$niejszy znak towarowy zostal
zarejestrowany i jest chroniony w Niemczech. W pkt 14 zaskarzonej decyzji stwierdzita ona takze —
czego réwniez nie zakwestionowano przed Sadem - ze towary objete kolidujacymi ze soba
oznaczeniami s3 przeznaczone dla odbiorcéw profesjonalnych posiadajacych fachowa wiedze
w dziedzinie medycznej oraz ze poziom uwagi tego kregu odbiorcéw jest szczegélnie wysoki.

W przedmiocie poréwnania towaréw

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobienistwa rozpatrywanych towaréw lub ustug
nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charakteryzujace wzajemny stosunek tych towaréw lub
ustug. Czynniki te obejmuja w szczegdlnosci ich charakter, przeznaczenie, sposéb uzywania, podobnie
jak to, czy towary lub ustugi te konkuruja ze soba, czy tez si¢ uzupelniaja. Moga by¢ wziete pod
uwage takze inne czynniki, na przyklad kanaly dystrybucji rozpatrywanych towaréw [zob. wyrok Sadu
z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie T-443/05 El Corte Inglés przeciwko OHIM - Bolafios Sabri
(PiraNAM disefio original Juan Bolafios), Zb.Orz. s. II-2579, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo].

W pkt 15 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza uznala, Ze towary oznaczone wcze$niejszym znakiem
towarowym byly uzywane do celéw medycznych i posiadaly takie same przeznaczenie, charakter
i sposéb uzywania jak towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym. Wywiodla ona
Z powyzszego, iz rozpatrywane towary sa identyczne.

Skarzaca kwestionuje 6w wniosek. Ogranicza si¢ ona jednak — nie podajac innych wyjasnien — do
stwierdzenia, ze towary nie sa identyczne ani podobne, oraz do odestania do pisma procesowego
przedstawionego w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu. Przy uwzglednieniu dokumentéw
zawartych w aktach sprawy argumenty te nie sa wystarczajace, aby mozna bylo uznaé, ze
rozpatrywane towary nie sg identyczne lub przynajmniej podobne.

W przedmiocie poréwnania oznaczen

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem calo$ciowa ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad
w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobienistwa rozpatrywanych
znakéw towarowych powinna opiera¢ si¢ na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu, przy
szczeg6lnym uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych i dominujacych. Sposéb postrzegania
znakéw towarowych przez przecietnego konsumenta rozpatrywanych towaréw lub ustug odgrywa
w calosciowej ocenie wspomnianego prawdopodobienstwa decydujaca role. W tym wzgledzie
przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje analizy jego
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poszczegdlnych detali (wyroki Trybunatu: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec.
s. [-6191, pkt 23; z dnia 17 pazdziernika 2013 r. w sprawie C-597/12 P Isdin przeciwko OHIM
i Bial-Portela, pkt 19).

Ocena podobienistwa dwéch znakéw towarowych nie moze ograniczac sie do zbadania tylko jednego
z elementéw tworzacych dany zlozony znak towarowy i do poréwnania go z innym znakiem
towarowym. Przeciwnie, poréwnania nalezy dokona¢ poprzez analize rozpatrywanych znakéw
towarowych postrzeganych kazdy jako calo$¢, co nie oznacza, ze calo$ciowe wrazenie pozostawione
przez zlozony znak towarowy w pamieci wlasciwego kregu odbiorcow nie moze w niektérych
wypadkach zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka z jego skladnikéw (zob. wyrok Trybunatu
z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. 1-4529, pkt 41
i przytoczone tam orzecznictwo). Ocena podobieristwa moze zosta¢ oparta wylacznie na skladniku
dominujacym tylko wtedy, gdy wszystkie pozostale skladniki znaku towarowego sa bez znaczenia (ww.
wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 42; wyrok Trybunalu z dnia 20 wrzes$nia 2007 r.
w sprawie C-193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 42). Ma to miejsce na
przyktad, gdy taki sktadnik jest w stanie samodzielnie zdominowa¢ wizerunek tego znaku towarowego,
ktory wlasciwy krag odbiorcéw zachowa w pamieci, skutkiem czego wszystkie pozostale sktadniki tego
znaku towarowego beda bez znaczenia w wywieranym przez niego calociowym wrazeniu (ww. wyrok
w sprawie Nestlé przeciwko OHIM, pkt 43).

— W przedmiocie podobienstwa wizualnego

Jesli chodzi o poréwnanie wizualne dwéch znakéw towarowych, nalezy tytulem wstepu przypomnied,
ze nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu oceny istnienia podobienstwa wizualnego miedzy stownym
znakiem towarowym a graficznym znakiem towarowym, poniewaz te dwa rodzaje znakéw towarowych
posiadaja konfiguracje graficzna mogaca wywieraé wrazenie wizualne [zob. wyrok Sadu z dnia 4 maja
2005 r. w sprawie T-359/02 Chum przeciwko OHIM - Star TV (STAR TV), Zb.Orz. s. 1I-1515, pkt 43
i przytoczone tam orzecznictwo].

Nastepnie w zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza uznala, ze kolidujace ze soba znaki towarowe
wykazuja niski stopien podobienstwa pod wzgledem wizualnym. Wedlug niej, o ile bowiem wytacznie
zgloszony znak towarowy zawiera slowa ,surgical” oraz ,instruments”, a takze elementy graficzne,
o tyle obydwa oznaczenia sa zbiezne ze wzgledu na litery ,k” i ,w”, ktére stanowia dominujaca
i najbardziej odrézniajaca cze$¢ zgloszonego znaku towarowego oraz sa dwiema poczatkowymi
literami wcze$niejszego znaku towarowego.

W przeciwienistwie do powyzszego skarzaca podnosi, ze w ramach badania, ktére moze by¢ wytacznie
caloéciowe, obydwa oznaczenia nie s3 podobne pod wzgledem wizualnym z uwagi na znaczenie
dodatkowych stéw ,surgical” i ,instruments” oraz elementéw graficznych, ktére pojawiaja sie¢ wylacznie
w zgloszonym znaku towarowym.

W tym wzgledzie nalezy wskazaé, ze litery ,k” i ,w” — bedace poczatkowymi literami dwodch stow
tworzacych wcze$niejszy znak towarowy — stanowia elementy dominujace zgloszonego znaku
towarowego ze wzgledu na ich rozmiar oraz na fakt, ze ukazano je za pomoca linii znacznie bardziej
pogrubionych niz inne elementy tego znaku towarowego. Ponadto element utworzony przez
kombinacje tych dwdch liter ma charakter bardziej odrdzniajacy niz inne elementy owego znaku
towarowego, to jest: dodatkowe stowa ,surgical” i ,instruments” oraz elementy graficzne utworzone
z polokregu i z przedstawienia instrumentu chirurgicznego.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢, Ze na podstawie calosciowego wrazenia

wywieranego przez obydwa kolidujace ze soba oznaczenia Izba Odwotawcza stusznie wyprowadzita
wniosek o istnieniu niskiego stopnia podobienistwa wizualnego miedzy nimi.
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Okoliczno$¢, iz aby utworzy¢ litery ,k” i ,w”, w zgloszonym znaku towarowym posluzono sie czcionka
odmienna od tej uzytej we wcze$niejszym znaku towarowym, nie pozwala podaé w watpliwos¢
stwierdzenia dokonanego w punkcie poprzedzajagcym, i to tym bardziej, ze wczesniejszy znak
towarowy jest sfownym znakiem towarowym i w konsekwencji nie wyréznia si¢ uzyciem szczegdélnego
rodzaju czcionki [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie T-434/07 Volvo
Trademark przeciwko OHIM - Grebenshikova (SOLVO), Zb.Orz. s. 11-4415, pkt 37].

— W przedmiocie podobienistwa fonetycznego

W pkt 17 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza uznala, ze pod wzgledem fonetycznym obydwa
kolidujace ze soba oznaczenia sa identyczne lub wysoce podobne, w zaleznosci od tego, czy
dodatkowe stowa ,surgical” i ,instruments” byly wymawiane, czy tez nie.

Skarzaca podnosi, ze pod wzgledem fonetycznym slowa ,surgical” i ,instruments” nie sa do tego
stopnia drugorzedne, aby mozna bylo je pominaé, i ze wprowadzaja one zatem oczywista réznice
miedzy zgloszonym znakiem towarowym a wczesniejszym znakiem towarowym.

W tym wzgledzie nalezy wskaza¢, iz réznica taka jak ta wspomniana w punkcie poprzedzajacym nie
zmienia okoliczno$ci, ze poczatek catosci fonetycznej tworzonej przez zgloszony znak towarowy jest
identyczny z caloscia fonetyczna tworzona przez wczesniejszy znak towarowy.

Z orzecznictwa wynika za$, ze w zasadzie konsument zwraca wieksza uwage na poczatek znaku
towarowego niz na jego zakoniczenie [wyrok Sadu z dnia 7 wrze$nia 2006 r. w sprawie T-133/05
Meric przeciwko OHIM - Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), Zb.Orz. s. 11-2737, pkt 51].

Nalezy zatem stwierdzi¢ wysoce podobny pod wzgledem fonetycznym charakter kolidujacych ze soba
znakéw towarowych, a nawet ich identyczno$¢, jesli rozpatrywani odbiorcy wymoéwia wylacznie
skrécong forme zgloszonego znaku towarowego, pomijajac wymowe stéw ,surgical” i ,instruments”.

Nalezy wskaza¢, ze argument skarzacej, zgodnie z ktérym skladajacy sie ze specjalistéw wlasciwy krag
odbiorcéw bedzie wiedzial, iz element slowny ,kw” zgloszonego znaku towarowego jest skrétem
odnoszacym sie do nazwisk Koscher i Wiirtz, oraz wyméwi go zatem odpowiednio, opiera si¢ na
zwyklym twierdzeniu. Ponadto taka wymowa nie zmniejszytaby prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad w przypadku kolidujacych ze soba znakéw towarowych, poniewaz moze ona odnosi¢ sie
zaréwno do nazwisk Kirchner i Wilhelm, jak i do nazwisk Koscher i Wiirtz.

Stusznie zatem na podstawie calo$ciowego wrazenia wywieranego przez obydwa kolidujace ze soba
znaki towarowe Izba Odwotawcza wywiodla, ze pod wzgledem fonetycznym sa one identyczne lub
wysoce podobne.

— W przedmiocie podobienistwa konceptualnego

Skarzaca slusznie podnosi, ze slowa ,surgical” i ,instruments”, ktére pojawiaja sie wylacznie
w zgloszonym znaku towarowym, beda mialy pewne znaczenie dla czesci wlasciwego kregu
odbiorcow. Z tego wzgledu w pkt 18 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza btednie uznata, ze obydwa
kolidujace ze soba oznaczenia nie maja zadnego znaczenia.

Nalezy jednak wskaza¢, ze w sytuacji gdyby slowa ,surgical” i ,instruments” zostaly wziete pod uwage
w ramach analizy podobieristwa konceptualnego, zostalyby po prostu zrozumiane — jak stusznie
wskazuje na to Izba Odwotawcza w pkt 18 zaskarzonej decyzji — jako odnoszace si¢ w rozumieniu
angielskojezycznego kregu odbiorcow w Niemczech do aparatury medycznej uzywanej w chirurgii.
Uwzglednienie owych dodatkowych sléw nie skutkuje zatem usunieciem prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad.
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W ramach calosciowej analizy prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad nalezy oceni¢, czy istnienie
elementu konceptualnego ,surgical instruments” moze poda¢ w watpliwo$¢ wniosek, ktory
wyprowadzita Izba Odwotawcza, stwierdzajac istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
w przypadku obydwu kolidujacych ze soba znakéw towarowych.

W przedmiocie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad

Calosciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad zaklada pewna wspétzalezno$¢ branych
pod uwage czynnikéw, w szczegdlnosci miedzy podobienstwem znakéw towarowych a podobienistwem
oznaczonych towaréw lub uslug. W ten sposéb niski stopienn podobienistwa miedzy oznaczonymi
towarami lub ustugami moze by¢ kompensowany wysokim stopniem podobienstwa miedzy znakami
towarowymi i odwrotnie [wyrok Trybunalu z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec.
s. 1-5507, pkt 17; wyrok Sadu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach potaczonych T-81/03, T-82/03
i T-103/03 Mast-Jagermeister przeciwko OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.),
Zb.Orz. s. 11-5409, pkt 74].

Na wstepie nalezy wskaza¢, ze w pkt 19 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stwierdzila, iz
wczesniejszy znak towarowy ma przecietnie odrézniajacy charakter.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, Ze uznanie nieznacznie odrézniajacego charakteru
wczesniejszego znaku towarowego samo w sobie nie stanowi przeszkody dla stwierdzenia istnienia
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad (zob. podobnie postanowienie Trybunalu z dnia
27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-235/05 P L’Oréal przeciwko OHIM, niepublikowane w Zbiorze,
pkt 42—-45). Cho¢ w celu dokonania oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad nalezy bowiem
uwzgledni¢ charakter odrdzniajacy wczesniejszego znaku towarowego, to stanowi on tylko jeden
z elementéw, ktére nalezy wzia¢ pod uwage w ramach tej oceny. A zatem, nawet gdy wcze$niejszy
znak towarowy ma nieznacznie odrézniajacy charakter, prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad
moze zaistnie¢ w szczegdlnosci z powodu podobieristwa oznaczen i podobieristwa danych towaréw lub
ustug [zob. wyroki Sadu: z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L’Oréal przeciwko OHIM -
Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. s. 11-949, pkt 61; z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie T-134/06 Xentral
przeciwko OHIM - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)], Zb.Orz. s. 11-5213, pkt 70 i przytoczone tam
orzecznictwo].

Nastepnie nalezy przypomnieé, ze art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, iz znaku
towarowego nie rejestruje sie, jezeli istnieje ,prawdopodobienistwo” wprowadzenia w btad.

W niniejszej sprawie prawda jest, ze slowa ,surgical” i ,instruments” oraz elementy graficzne
utworzone z poélokregu i z przedstawienia instrumentu chirurgicznego zostaly ukazane wylacznie
w zgloszonym znaku towarowym.

Jednakze — majac na wzgledzie w pierwszej kolejnosci umieszczenie liter ,k” i ,w” w kazdym
z kolidujacych ze soba znakéw towarowych, w drugiej kolejnosci fakt, ze owe litery, bedace
pierwszymi literami dwoéch stéow, z ktérych sklada sie wczes$niejszy znak towarowy, stanowia pod
wzgledem wizualnym dominujaca i najbardziej odrézniajaca cze$¢ zgloszonego znaku towarowego, oraz
w trzeciej kolejnosci identyczng wymowe w jezyku niemieckim znaku towarowego Ka We i elementu
sfownego ,kw” — réznice wskazane w punkcie poprzedzajacym nie sa wystarczajace, aby wyeliminowaé
u wlasciwego konsumenta wrazenie polegajace na tym, ze owe znaki towarowe, oceniane calosciowo, sa
nieznacznie podobne pod wzgledem wizualnym oraz identyczne lub wysoce podobne pod wzgledem
fonetycznym [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie T-460/07 Nokia
przeciwko OHIM - Medion (LIFE BLOG), Zb.Orz. s. II-89, pkt 54, 56 i przytoczone tam
orzecznictwo].
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Nalezy doda¢, ze umieszczenie — wylacznie w zgloszonym znaku towarowym — elementu stownego
ssurgical instruments” nie moze w kazdym razie zneutralizowaé¢ podobienstwa wizualnego
i fonetycznego, ktérego istnienie miedzy oznaczeniami tworzonymi przez obydwa rozpatrywane znaki
towarowe zostalo stwierdzone w punkcie poprzedzajacym (zob. podobnie wyrok Trybunalu z dnia
23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P Miilhens przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-2717, pkt 36).

Wreszcie — nawet zakladajac, ze nie ustalono identyczno$ci miedzy towarami oznaczonymi obydwoma
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi — stopienn podobienistwa, ktéry przynajmniej istnieje miedzy
nimi, jesli zostanie uwzgledniona calo$¢ towaréw oznaczonych wcze$niejszym znakiem towarowym,
wystarcza do stwierdzenia prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad.

A zatem - odmiennie niz twierdzi skarzaca — nie wykazano, ze Izba Odwolawcza popelnita blad,
uznajac, iz istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w przypadku obydwu kolidujacych ze
soba znakéw towarowych.

Powyzszego wniosku nie podwazaja argumenty podnoszone przez skarzaca.

W pierwszej kolejnosci okolicznos¢ — zakladajac, iz jest ona ustalona — Ze wcze$niejszy znak towarowy
zostal zarejestrowany jako kombinacja dwdch stéw ,ka” i ,we”, nie pozwala na ustalenie braku
prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad.

W drugiej kolejnosci skarzaca nie wykazala, iz okoliczno$¢, ze towary oznaczone kolidujacymi ze soba
znakami towarowymi sa przeznaczone dla odbiorcéw profesjonalnych posiadajacych fachowa wiedze
w dziedzinie medycznej, ze poziom uwagi wspomnianego kregu odbiorcéw jest szczegélnie wysoki
oraz ze liczba dostawcéw rozpatrywanych towaréw jest ograniczona, pozwala na wykluczenie
wszelkiego prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.

W trzeciej kolejnosci, jesli chodzi o twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym rozpatrywane towary sa
wylacznie wyjatkowo proponowane, sprzedawane lub promowane telefonicznie, nie przedstawiono
zadnego dowodu potwierdzajacego owo twierdzenie, a zatem nie zostalo ono wykazane.

Ponadto takie twierdzenie — nawet zakladajac, ze zostaloby ono wykazane nie tylko w odniesieniu do
zgloszonego znaku towarowego, lecz takze w odniesieniu do wcze$niejszego znaku towarowego — nie
pozwolitoby wykluczy¢ wszelkiego prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, poniewaz na
plaszczyznie fonetycznej uzycie oznaczenia nie ogranicza si¢ do sytuacji, w ktérych rozpatrywane
towary sa sprzedawane, lecz moze takze dotyczy¢ innych sytuacji, w ktérych dani profesjonali$ci ustnie
odnosza si¢ do tych towaréw, na przyklad w chwili ich uzywania lub w trakcie dyskusji dotyczacych
tego uzywania, w szczegdélnosci toczacych sie na temat korzysci i niedogodnos$ci zwiazanych ze
wspomnianymi towarami.

W tym wzgledzie, o ile Trybunal orzekl, ze nie mozna wymaga¢, aby organ zobowigzany do
rozpatrzenia istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad okres$lal dla kazdej kategorii
towaréw przecietny poziom uwagi konsumenta na podstawie poziomu uwagi, ktéry ten ostatni moze
wykazywa¢ w réznych sytuacjach, i aby 6w organ uwzglednil najnizszy poziom uwagi, jaka moze
wykaza¢ si¢ krag odbiorcéw w odniesieniu do towaru i w odniesieniu do znaku towarowego (wyrok
Trybunatu z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. 1-643, pkt 42, 43), o tyle nie wykluczy! on jednak, ze mozna wzia¢ pod uwage sytuacje inne
niz sytuacja obejmujaca akt nabycia, aby oceni¢ istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze nalezy oddali¢ zarzut drugi i tym samym przedstawione przez
skarzaca zadania majace na celu zmiane decyzji.
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Nalezy uscisli¢, ze OHIM bedzie musial — po zbadaniu kwestii rzeczywistego uzywania wcze$niejszego
znaku towarowego w wykonaniu niniejszego wyroku —orzec w razie potrzeby ponownie w przedmiocie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku obydwu kolidujacych ze soba znakéw
towarowych. Na podstawie poréwnania tych dwéch znakéw towarowych OHIM bedzie musial zatem
wyciagnaé¢ konsekwencje z ewentualnego braku rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku
towarowego w odniesieniu do niektérych towaréw nim oznaczonych.

W przedmiocie kosztow

Na mocy art. 136 § 2 regulaminu postepowania tylko niezbedne koszty poniesione przez strony
w zwiazku z postepowaniem przed izba odwolawcza uznaje sie za koszty podlegajace zwrotowi.
W konsekwencji wniosek skarzacej jest niedopuszczalny w zakresie, w jakim dotyczy on kosztéw
zwigzanych z postgpowaniem administracyjnym przed Wydzialem Sprzeciwdédw, ktére nie stanowia
kosztéw podlegajacych zwrotowi.

Jesli chodzi zaréwno o koszty zwiazane z postepowaniem przed Izba Odwotawcza, jak i o koszty
zwigzane z postepowaniem przed Sadem, nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 87 § 3 regulaminu
postepowania w razie czeSciowego tylko uwzglednienia zadan kazdej ze stron Sad moze postanowié, ze
koszty zostana rozdzielone albo ze kazda ze stron poniesie wlasne koszty.

W niniejszej sprawie nalezy orzec, ze OHIM pokrywa wlasne koszty oraz potowe kosztéw poniesionych
przez skarzaca w postepowaniach przed Izba Odwotawcza i przed Sadem.

Z powyzszych wzgledow
SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaznos$¢ decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 6 sierpnia 2012 r.
(sprawa R 1675/2011-4) dotyczacej postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Kirchner
& Wilhelm GmbH + Co. a Koscher + Wiirtz GmbH.

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) OHIM pokrywa wlasne koszty oraz polowe kosztow poniesionych przez Koscher + Wiirtz
GmbH w postepowaniach przed Izba Odwolawcza i przed Sadem.

4) Koscher + Wiirtz GmbH pokrywa polowe wlasnych kosztéow poniesionych w postepowaniach
przed Izba Odwolawcza i przed Sadem.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 26 wrze$nia 2014 r.

Podpisy
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