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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (6sma izba)

z dnia 27 lutego 2014 r.*

Wspoélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie slownego
wspolnotowego znaku towarowego TEEN VOGUE — W cze$niejszy stowny krajowy znak towarowy
VOGUE — Dopuszczalno$¢ — Kwalifikacja zadan — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji —
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad — Identyczno$¢ lub podobienstwo towaréw —
Podobienstwo oznaczeh — Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Cze$ciowa
odmowa rejestracji
W sprawie T-509/12

Advance Magazine Publishers, Inc., z siedziba w Nowym Jorku, Nowy Jork (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez C. Aikensa, barrister,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez V. Melgar, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktdérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest:

Nanso Group Oy, z siedzibag w Nokii (Finlandia), reprezentowana przez adwokata M. Tuominena,
majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 17 wrze$nia 2012 r.
(sprawa R 147/2011-4), dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Nanso Group Oy
a Advance Magazine Publishers, Inc.,

SAD (6sma izba),
w sktadzie: D. Gratsias, prezes, M. Kancheva i C. Wetter (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 16 listopada 2012 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sagdu w dniu 28 lutego
2013 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
15 lutego 2013 r.,

po zapoznaniu sie z replika ztozona w sekretariacie Sagdu w dniu 14 maja 2013 r.,
uwzgledniwszy zmiany w sktadzie izb Sadu,

uwzgledniwszy, ze w terminie miesiaca od dnia powiadomienia stron o zakonczeniu pisemnego etapu
postepowania nie wplynal zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie
sprawozdania sedziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postepowania przed
Sadem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postepowania,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 31 pazdziernika 2003 r. skarzaca, Advance Magazine Publishers, Inc., dokonata w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 — wyd. spec.
w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wystapiono, jest oznaczenie stowne TEEN VOGUE.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku, naleza do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,odziez, obuwie,
nakrycia glowy; czesci i akcesoria do wszystkich uprzednio wymienionych towaréw”.

Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 52/2006 z dnia 25 grudnia 2006 r.

W dniu 23 marca 2007 r. interwenient, Nanso Group Oy, wniést na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku
towarowego dla towaréw wskazanych w pkt 3 powyze;j.

Sprzeciw opieral si¢ na nastepujacych wczesniejszych znakach towarowych:

— szwedzkim stownym znaku towarowym VOGUE, zarejestrowanym w dniu 24 stycznia 1969 r. pod

numerem 126124 i oznaczajacym towary z klasy 25 odpowiadajace nastepujacemu opisowi:
»odziez, w tym kozaki, buty i kapcie”;
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— odtworzonemu ponizej szwedzkiemu graficznemu znakowi towarowemu, zarejestrowanemu w dniu
27 sierpnia 1934 r. pod numerem 43934 dla towaréw nalezacych do klasy 25:

— zgloszeniu finskiego slownego znaku towarowego VOGUE, dokonanemu w dniu 5 pazdziernika
1998 r. — sygn. akt T 199803628, i odnoszacemu si¢ do towaréw z klasy 25;

— zgloszonej dodatkowej nazwie handlowej VO Gue.

W uzasadnieniu sprzeciwu powolano si¢ na podstawe odmowy rejestracji okreslong w art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009].

W dniu 7 kwietnia 2008 r., w toku postepowania w sprawie sprzeciwu, skarzaca zlozyla pismo
procesowe, w ktérym domagala sie przedstawienia przez interwenienta dowodu na okolicznos¢
rzeczywistego uzywania wczesniejszych znakéw towarowych przywolanych na poparcie sprzeciwu,
zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 207/2009), w nastepstwie czego Wydzial Sprzeciwéw wezwal interwenienta do przedstawienia tego
dowodu.

W dniu 9 pazdziernika 2008 r. interwenient przedstawil rézne dokumenty majace wykazaé, ze
wczesniejsze znaki towarowe byly rzeczywiscie uzywane.

W dniu 16 listopada 2010 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw, odmawiajac rejestracji
zgloszonego znaku towarowego dla wszystkich rozpatrywanych towaréw.

W dniu 14 stycznia 2011 r. skarzaca wniosta do OHIM, na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009, odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 17 wrze$nia 2012 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta Izba Odwolawcza
OHIM oddalifa odwotanie i nakazala skarzacej zaplate na rzecz interwenienta kwoty 1200 EUR
tytulem kosztéw poniesionych przez niego w zwiazku z postepowaniem w sprawie sprzeciwu
i z postgpowaniem odwolawczym. Izba Odwolawcza stwierdzila, ze Wydzial Sprzeciwéw slusznie
uwzglednil sprzeciw, poniewaz prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad nie moglo bylo zosta¢
wykluczone z powodu identycznosci lub podobienstwa towaréw oznaczonych zgloszonym znakiem
towarowym, a mianowicie odziezy, obuwia i nakry¢ glowy, oraz tych chronionych wczesniejszym
szwedzkim sfownym znakiem towarowym VOGUE, a takze z powodu przecigtnego podobienstwa
kolidujacych ze soba oznaczen. Uznala ona ponadto, zZe uzywanie wskazanego powyzej wcze$niejszego
znaku towarowego zostalo wystarczajaco dowiedzione, aczkolwiek jedynie dla odziezy dzianej.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— oddalenie sprzeciwu w zakresie dotyczacym nakry¢ glowy oraz trzewikéw, kozakow, sandalow,
koszul, koszul damskich, sukni, spddnic, zakietéw, puloweréw, kostiuméw, swetréw rozpinanych,

spodni, krétkich spodenek, strojéow kapielowych, ptaszczy, apaszek, szelek i paskéw;

— obciazenie interwenienta kosztami postepowania.
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OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:
— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci skargi

Nalezy uscisli¢, ze rzeczywistym celem skargi skarzacej, ktéra wnosi o oddalenie sprzeciwu dla
niektérych wskazanych w niej towardéw, jest wydanie przez Sad decyzji, ktéra zdaniem skarzacej
powinna byla wyda¢ Izba Odwolawcza po rozpatrzeniu wniesionego do niej odwolania. Z art. 64 ust. 1
zdanie drugie rozporzadzenia nr 207/2009 wynika bowiem, ze Izba Odwotawcza moze, uchyliwszy
zaskarzona przed nia decyzje, skorzysta¢ z uprawnien w granicach kompetencji posiadanych przez
instancje OHIM, ktéra wydata owa decyzje, czyli w niniejszym przypadku orzec co do sprzeciwu i go
oddali¢. W rezultacie orzeczenia takie zaliczaja si¢ do tych, ktére Sad moze wyda¢ w ramach
przystugujacych mu kompetencji o charakterze reformatoryjnym, okreslonych w art. 65 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009 [zob. podobnie wyroki Sadu: z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01
MEFE Marienfelde przeciwko OHIM - Vétoquinol (HIPOVITON), Zb.Orz. s. 11-2787, pkt 19; z dnia
12 wrze$nia 2007 r. w sprawie T-363/04 Koipe przeciwko OHIM - Aceites del Sur (La Espanola),
Zb.Orz. s. 11-3355, pkt 29, 30; z dnia 6 wrzesnia 2013 r. w sprawie T-599/10 Eurocool Logistik
przeciwo OHIM - Lenger (EUROCOOL), niepublikowany w Zbiorze, pkt 25 i przytoczone w nim
orzecznictwo].

Jednakze zwazywszy na to, ze wspomniana skarga zawiera, poza zadaniem obciazenia interwenienta
kosztami postepowania, tylko to jedno zadanie, nalezy orzec, iz skarzaca domaga si¢ w niej w sposéb
konieczny nie tylko zmiany zaskarzonej decyzji, ale takze stwierdzenia niewaznosci tej ostatniej [zob.
podobnie wyrok Sadu z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie T-666/11 Budziewska przeciwko OHIM —
Puma (Zwierze z rodziny kotowatych w fazie wyskoku), niepublikowany w Zbiorze, pkt 18
i przytoczone tam orzecznictwo], co mozna ponadto wywies¢ z przedstawienia jedynego zarzutu
skarzacej, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

Zdefiniowana w ten sposéb skarga jest zatem dopuszczalna.

Rozwazania wstepne

Nalezy zauwazy¢, ze — jak wynika z zaskarzonej decyzji — Izba Odwolawcza, podobnie jak Wydzial
Sprzeciwéw, uzasadnila odrzucenie zgloszenia znaku towarowego do rejestracji dla odziezy, obuwia
i nakry¢ glowy, nalezacych do klasy 25, istnieniem prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
w przypadku zgloszonego znaku towarowego oraz wczes$niejszego szwedzkiego slownego znaku
towarowego VOGUE, przy czym na poparcie tego odrzucenia nie zostaly przywotane pozostale
wczesniejsze znaki towarowe.

Stad tez niniejsza skarge nalezy oceni¢ wylacznie w odniesieniu do wczesniejszego szwedzkiego
stownego znaku towarowego VOGUE.
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W przedmiocie naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009

W ramach swego jedynego zarzutu skarzaca podnosi, ze prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad
w przypadku zgloszonego znaku towarowego i wczesniejszego szwedzkiego slownego znaku
towarowego VOGUE nie rozciaga sie na inne towary poza odzieza dziana. Twierdzi ona, ze Izba
Odwotawcza popelnita blad przy dokonywaniu poréwnania calosciowego wrazenia wywieranego
z jednej strony przez zgloszony znak towarowy i z drugiej strony przez wczesniejszy szwedzki stowny
znak towarowy VOGUE, nie przypisujac wystarczajacego znaczenia elementowi ,teen”, mimo ze
chodzi tu o element stowny, ktéry umieszczony jest na pierwszym miejscu w zgloszonym znaku
towarowym, a poczatkowa cze$¢ znaku jest szczegdlnie wazna dla wywieranego przez ten znak
calosciowego wrazenia. Zdaniem skarzacej obecno$¢ wspomnianego elementu wprowadza istotna
réznice wizualna wzgledem wczesniejszego szwedzkiego slownego znaku towarowego VOGUE,
a z fonetycznego punktu widzenia ukazuje odmienny element w postaci dodatkowej sylaby. Nie mozna
utrzymywag, ze zgloszony znak towarowy jest zdominowany samodzielnie przez element ,vogue”, tym
bardziej ze skoro zaden z kolidujacych ze soba znakéw nie posiada znaczenia semantycznego w jezyku
szwedzkim, to nie moga one zosta¢ uznane za podobne na plaszczyznie konceptualnej. Poniewaz
wczedniejszy szwedzki stowny znak towarowy VOGUE ma - zgodnie z ustaleniem samej Izby
Odwotawczej — przecietnie odrdzniajacy charakter, nie mozna wywies¢ dodatkowego ryzyka z bardziej
niz przecietnie odrézniajacego charakteru elementu ,vogue”. Co sie tyczy poréwnania rozpatrywanych
towaréw, Izba Odwotawcza nie wziela pod uwage wszystkich istotnych czynnikéw charakteryzujacych
ich wzajemny stosunek. Skarzaca twierdzi, ze odziez dziana rézni sie¢ od nakry¢ glowy ze wzgledu na
jej rézne funkcje oraz odmienne tekstylia i materialy uzywane do jej wyrobu. Punkty sprzedazy lub
dzialy w ramach duzych powierzchni sklepowych, gdzie sprzedawane sa powyzsze towary, takze sa
rézne. Owe towary nie sa tez wzgledem siebie komplementarne, gdyz jedne nie s3 istotne lub
konieczne do uzycia drugich ani nie pozostaja w stosunku konkurencyjnym, poniewaz jedne nie moga
zastepowac drugich. W odniesieniu do poréwnania odziezy dzianej i obuwia skarzaca przyznaje, ze owe
towary sa po czesci identyczne w tym sensie, ze pierwsze z nich obejmuja réwniez skarpety i inne
wyroby ponczosznicze, ktére nosi sie na stopach, jednak zwraca uwage, ze nie naleza do nich trzewiki,
kozaki i sandaty. Dodatkowo wykorzystywane materialy, a mianowicie tkaniny ze splotem w pierwszym
wypadku i skéra lub skaj w drugim przypadku, sa rézne, i takze w tym wzgledzie wspomniane towary
nie sa wzgledem siebie konkurencyjne. Nawet jezeli sa one sprzedawane w tych samych sklepach, beda
rozmieszczone w réznych sekcjach. Owe towary nie pozostaja ze soba w stosunku konkurencji,
a przynajmniej nie bardziej niz w przypadku poréwnania odziezy dzianej i jakiegokolwiek innego
rodzaju odziezy ujetej w klasie 25.

OHIM i interwenient nie zgadzaja sie z argumentami skarzacej.

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 podobienistwa do niego, a takze identycznosci
lub podobienistwa towaréw lub ustug oznaczonych tymi dwoma znakami towarowymi istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym wcze$niejszy znak
towarowy jest chroniony. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje rdéwniez
prawdopodobienstwo skojarzenia z wczesniejszym znakiem towarowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje, jesli krag
odbiorcow moze uzna¢, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub
z przedsigbiorstw powigzanych gospodarczo. W mysl tej samej linii orzeczniczej prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad podlega calosciowej ocenie zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych
oznaczen oraz towaréw lub uslug przez wilasciwy krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku, a w szczegélnosci wzajemnej zalezno$ci
miedzy podobienstwem oznaczen a podobienistwem oznaczonych towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu
z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM - Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. 1I-2821, pkt 30-33 i przytoczone tam orzecznictwo).
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Do celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad zaklada jednoczesne istnienie identycznos$ci lub podobienistwa miedzy
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi oraz identyczno$ci lub podobienistwa oznaczonych tymi
znakami towaréw lub uslug. Przestanki te maja charakter kumulatywny [zob. wyrok Sadu z dnia
22 stycznia 2009 r. w sprawie T-316/07 Commercy przeciwko OHIM - easyGroup IP Licensing
(easyHotel), Zb.Orz. s. 1I-43, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie nalezy na wstepie zgodzi¢ sie z dokonana przez Izbe Odwotawcza ocena, ktéra
zreszta nie zostala zakwestionowana przez skarzaca, ze wlasciwy krag odbiorcéw, wzgledem ktdrego
nalezy przeanalizowaé prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, stanowi ogét odbiorcéw w Szwecji.

W przedmiocie poréwnania towaréw

Nalezy wskaza¢, ze Izba Odwotawcza stusznie uznala w pkt 27 zaskarzonej decyzji, iz towary chronione
wczedniejszym szwedzkim slownym znakiem towarowym VOGUE, ktérego rzeczywiste uzywanie
zostalo wykazane dla odziezy dzianej, stanowia odziez i sa w zwigzku z tym identyczne z ,odziezy”
oznaczong zgloszonym znakiem towarowym.

Izba Odwolawcza uznata ponadto, Ze odziez dziana, obuwie i nakrycia glowy sa podobne, z czym nie
zgadza sie skarzaca.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobienistwa danych towaréw nalezy uwzgledni¢
wszystkie istotne czynniki charakteryzujace wzajemny stosunek tych towaréw. Czynniki te obejmuja
w szczegblnosci charakter tych towardw, ich przeznaczenie, sposéb uzywania, podobnie jak to, czy
towary te konkuruja ze sobg, czy tez si¢ uzupelniaja. Pod uwage moga by¢ brane takze inne czynniki,
na przyklad kanaly dystrybucji danych 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. 11-2579, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo].

Na poparcie swego wniosku dotyczacego podobienstwa miedzy odzieza dziana z jednej strony
a obuwiem i nakryciami glowy z drugiej strony Izba Odwolawcza wskazala, ze powyzsze wyroby maja
ogdlnie ,ten sam charakter i s3 uzywane w tym samym celu, jakim jest okrycie i zabezpieczenie czesci
ludzkiego ciala”. Zwrécita ona réwniez uwage na podobieristwa w zakresie kanaléw dystrybucji tych
towaréw, na ich zalezno$¢ od obowiazujacej mody oraz na fakt, ze wlasciwy krag odbiorcéw ma
sklonno$¢ do zestawiania ich ze sobg, co $wiadczy o ich komplementarnym charakterze (pkt 27
zaskarzonej decyzji).

Co sie tyczy przede wszystkim podobienstwa miedzy odzieza dziana a nakryciami glowy, nalezy
podkresli¢, ze nawet jezeli poszczegélne z rozpatrywanych towaréw nie sa kierowane ogélem do tych
samych odbiorcéw, niemniej jednak maja one to samo przeznaczenie, jakim jest zapewnienie ludziom
modnego ubrania. A zatem z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw rozpatrywane towary
naleza do tej samej rodziny wyrobéw, a mianowicie modnej odziezy. Poniewaz znaczna cze$¢
przedsiebiorstw z sektora mody sprzedaje pod tym samym znakiem towarowym artykuly odziezowe
w roznym stylu, nie mozna wykluczy¢, ze wlasciwy krag odbiorcéw bedzie postrzegal poszczegélne
z rozpatrywanych towaréw jako pochodzace z tego samego przedsiebiorstwa [zob. podobnie,
w odniesieniu do odziezy wierzchniej i bielizny damskiej z jednej strony i w szczegdlnosci do
chlopiecych i mlodziezowych nakry¢ gtowy z drugiej strony, wyrok Sadu z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie T-323/10 Chabou przeciwko OHIM - Chalou (CHABOU), niepublikowany w Zbiorze,
pkt 34].

Zwazywszy na powyzsze, podobne przeznaczenie rozpatrywanych towaréw i okoliczno$¢, iz naleza one

do tej samej rodziny wyrobéw, wzmacniaja prawdopodobienistwo, ze ich dystrybucja bedzie odbywac
sie¢ za pomoca tych samych kanaléw i ze beda one oferowane na sprzedaz w tych samych sklepach.
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Chociaz prawda jest, na co zwraca uwage skarzaca, ze owe towary niekoniecznie musza by¢
sprzedawane w tych samych sklepach lub w tych samych dzialach w ramach duzych powierzchni
sklepowych, to wcigz ich dystrybucji dokonuja hurtownie z sektora odziezowego i towary te sa
sprzedawane w sklepach z odzieza oraz w ramach duzych powierzchni sklepowych, oferujacych takze
wyroby odziezowe zgodne z najnowsza moda. Bez uszczerbku dla przeprowadzonej w pkt 48 i 49
ponizej analizy prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad nalezy zauwazyé¢, ze réwniez powyzsze
okoliczno$ci moga wzmacnia¢ u wlasciwego kregu odbiorcéw przekonanie, ze dane towary pochodza
z tego samego przedsiebiorstwa lub z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo (ww. wyrok
w sprawie CHABOU, pkt 37).

Odnoszac sie nastepnie do podobienistwa odziezy dzianej i obuwia, nalezy na wstepie zauwazy¢, ze
istnieje dostrzegalna komplementarno$¢ miedzy artykulami odziezy dzianej przeznaczonymi do okrycia
nég i stop, zwlaszcza ponczochami, skarpetami i rajstopami, a obuwiem, poniewaz przecietni
konsumenci czesto dobieraja wspomniane artykuly do obuwia, ktére z kolei zestawiaja z omawiana
odzieza. A zatem Izba Odwolawcza stusznie podkreslita w pkt 27 zaskarzonej decyzji che¢ zestawiania
ze soba tych wyrobéw przez wlasciwy krag odbiorcéw. Z utrwalonego orzecznictwa dotyczacego
podobienistwa miedzy odzieza ogdlnie a obuwiem wynika réwniez, ze wystarczajaco silny zwiazek
istniejacy miedzy odpowiednimi funkcjami tych towaréw, ktéry jest widoczny przede wszystkim
z uwagi na fakt przynaleznosci do tej samej klasy, oraz faktyczna mozliwo$¢, ze beda one wytwarzane
przez te same podmioty gospodarcze lub sprzedawane razem, pozwalaja na wyciggniecie wniosku, ze
towary te moga zosta¢ uznane przez wlasciwy krag odbiorcéw za powiazane ze soba [wyrok Sadu
z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/02 AVEX przeciwko OHIM - Ahlers (a), Zb.Orz. s. 11-2907,
pkt 26]. Z przyczyn wskazanych w poczatkowej czesci niniejszego punktu powyzsze stwierdzenie tym
bardziej odnosi si¢ do odziezy dzianej.

Co sie tyczy wreszcie bardziej ogdlnie podobienstwa miedzy odzieza dziang z jednej strony
a nakryciami glowy i obuwiem rozpatrywanymi jako cato$¢ z drugiej strony, nalezy przypomnieé, ze
zgodnie z utrwalonym orzecznictwem odziez, obuwie i nakrycia glowy, nalezace do klasy 25, sa
podporzadkowane temu samemu celowi, poniewaz sa wytwarzane, aby okrywa¢ ludzkie cialo, zakrywa¢
je, chroni¢ i ozdabia¢ [zob. podobnie wyroki Sadu: z dnia 10 wrze$nia 2008 r. w sprawie T-96/06
Tsakiris-Mallas przeciwko OHIM - Late Editions (exé), niepublikowany w Zbiorze, pkt 30; z dnia
24 marca 2010 r. w sprawie T-364/08 2nine przeciwko OHIM - Pacific Sunwear of California (nollie),
niepublikowany w Zbiorze, pkt 33].

A zatem Izba Odwotawcza prawidlowo uznala rozpatrywane towary za podobne w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, mimo ze przy ich produkcji uzywa si¢ odmiennych tekstyliow
i materialéw i mimo ze sg one czasami przedmiotem handlu w réznych punktach sprzedazy.

Rozpatrywane towary sa zatem po czesci identyczne i po czesci podobne.

W przedmiocie poréwnania oznaczen

Kolidujace ze soba oznaczenia sa stownymi znakami towarowymi, przy czym wcze$niejszy szwedzki
stfowny znak towarowy sklada si¢ z pojedynczego stowa ,vogue”, natomiast zgloszony znak towarowy
zawiera slowa ,teen” i ,vogue”.

Nalezy przypomnieé, ze calo$ciowa ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w zakresie
dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobienstwa kolidujacych ze soba
oznaczen nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu, ze szczegélnym
uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych. Sposéb postrzegania znakéw
towarowych przez przecietnych konsumentéw danych towaréw lub ustlug odgrywa w calo$ciowej
ocenie wspomnianego prawdopodobienstwa decydujaca role. W tym wzgledzie przecietny konsument
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postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegélnych detali (zob.
wyrok Trybunatu z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz.
s. [-4529, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie Izba Odwotawcza stwierdzila przecigtne podobienstwo kolidujacych ze soba
oznaczen na plaszczyznach wizualnej i fonetycznej, wylaczajac zarazem podobienistwo konceptualne
z uwagi na fakt, ze zaden z tych wyrazéw nie posiada znaczenia semantycznego w jezyku szwedzkim.

— W przedmiocie poréwnania wizualnego

W pierwszej kolejnosci nalezy stwierdzi¢, co tez uczynita Izba Odwotawcza w pkt 29 zaskarzonej
decyzji, ze chociaz prawda jest, iz zgloszony znak towarowy zawiera dwa stowa, w odréznieniu od
wczesniejszego szwedzkiego stownego znaku towarowego, ktéry sklada sie tylko z jednego wyrazu, to
wczesniejszy szwedzki stowny znak towarowy wciaz catkowicie miesci sie¢ w zgloszonym znaku
towarowym. Wyraz ,vogue”, obecny w obu kolidujacych ze soba oznaczeniach, stanowi w przypadku
wczesniejszego szwedzkiego stownego znaku towarowego jedyne slowo, ktére bedzie moglo zostad
odczytane przez wlasciwy krag odbiorcéw, natomiast w zgloszonym znaku towarowym jest on ostatnim
sfowem, ktére zostanie odczytane. Nadto, podczas gdy slowo ,teen” sklada sie z czterech liter, stowo
»vogue” zawiera ich pie¢. Z powyzszego wynika, ze z punktu widzenia poréwnania wizualnego
w przypadku zgloszonego znaku towarowego element ,teen” nie bedzie odgrywal wiekszej roli niz
element ,vogue”.

W drugiej kolejnosci, jezeli chodzi o przywolanie przez skarzaca orzecznictwo, zgodnie z ktérym
poczatek oznaczenia ma szczegdlne znaczenie dla calosciowego wrazenia wywieranego przez dane
oznaczenie [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 64, 65; z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie T-357/07
Focus Magazin Verlag przeciwko OHIM - Editorial Planeta (FOCUS Radio), niepublikowany
w Zbiorze, pkt 36], nalezy przypomnie¢, ze stwierdzenie to nie zawsze ma zastosowanie i w zadnym
wypadku nie moze podwazy¢ zasady, ze badanie podobieristwa znakéw musi uwzglednia¢ wywierane
przez nie calo$ciowe wrazenie, poniewaz przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako
calo$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegélnych detali [zob. wyrok Sadu z dnia 16 maja 2007 r.
w sprawie T-158/05 Trek Bicycle przeciwko OHIM — Audi (ALLTREK), niepublikowany w Zbiorze,
pkt 70 i przytoczone tam orzecznictwo]. A zatem pomimo obecnosci pierwszego elementu,
odrézniajacego zgloszony znak towarowy od wczesniejszego znaku, oba te znaki moga wykazywad
pewne podobienstwo wizualne ze wzgledu na posiadanie wspdlnego elementu [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 39-44; z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie T-32/03 Leder & Schuh
przeciwko OHIM - Schuhpark Fascies (JELLO Schuhpark), niepublikowany w Zbiorze, pkt 38-47;
z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie T-466/08 Lancome przeciwko OHIM - Focus Magazin Verlag
(ACNO FOCUS), Zb.Orz. s. 11-1831, pkt 56—63].

Tak wiec Izba Odwotawcza prawidlowo stwierdzila na plaszczyZnie wizualnej przecietne podobienistwo
kolidujacych ze soba oznaczen, wynikajace z obecnosci wspdlnego tym oznaczeniom elementu ,vogue”.

— W przedmiocie poréwnania fonetycznego

Izba Odwotawcza stwierdzila takze przecietne podobienstwo fonetyczne kolidujacych ze soba oznaczen,
poniewaz w obu tych przypadkach wspélny im element ,vogue” jest wymawiany w ten sam sposob.

Na wstepie nalezy wskaza¢, ze obecno$¢ elementu ,teen” w zgltoszonym znaku towarowym przyczynia
sie niewatpliwie do fonetycznego rozrdéznienia tych dwdch kolidujacych ze soba oznaczen, na co
wskazuje skarzaca. Niemniej jednak nie mozna zgodzic¢ sie z tym, ze element ,teen”, zwazywszy na jego
krétkos¢, przewaza w tym wzgledzie nad elementem ,vogue”, wspdlnym tym dwédm oznaczeniom.

8 ECLL:EU:T:2014:89
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W rezultacie mozna przyjaé, ze miedzy tymi dwoma oznaczeniami rozpatrywanymi jako calo$¢ istnieje
pewne podobienistwo fonetyczne [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie
T-90/06 Tomorrow Focus przeciwko OHIM - Information Builders (Tomorrow Focus),
niepublikowany w Zbiorze, pkt 34; ww. wyrok w sprawie ACNO FOCUS, pkt 64]. A zatem skarzaca
blednie utrzymuje, ze Izba Odwotawcza popelnita btad w ocenie, uznajac, iz z fonetycznego punktu
widzenia kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja przecietny stopienn podobieristwa.

— W przedmiocie poréwnania konceptualnego

Izba Odwolawcza przypomniala w pkt 31 zaskarzonej decyzji, ze zaden z dwoéch omawianych
elementéw (,teen” i ,vogue”) nie posiada znaczenia semantycznego w jezyku szwedzkim, ktére to
ustalenie nie jest kwestionowane. Niemniej jednak nalezy takze zbada¢, czego nie uczynila Izba
Odwotawcza, czy ogé6l odbiorcéw w Szwecji, w znacznej mierze méwiacy po angielsku, jest w stanie
ustali¢ znaczenie tych dwoch elementéw. Rozwazania pos$wiecone tej problematyce przez OHIM
w odpowiedzi na skarge dotycza znajomosci jezyka angielskiego przez ogét odbiorcéow w Szweciji.
Nalezy zatem sprawdzi¢, czy owo niekompletne badanie przeprowadzone przez Izbe Odwolawcza
moze wplyna¢ na zgodno$¢ zaskarzonej decyzji z prawem, nawet jezeli nie stanowi ono znamion
niewystarczajacego uzasadnienia — poniewaz Izba Odwolawcza wyraznie wskazala przyczyny, dla
ktéorych uznala, Ze nie mozna bylo przeprowadzi¢ poréwnania kolidujacych ze soba oznaczen na
plaszczyznie konceptualnej — a jedynie jest przejawem czeSciowo blednej oceny dotyczacej
umiejetnosci wlasciwego kregu odbiorcéw.

W niniejszej sprawie cze$¢ tego ogoétu odbiorcéw posltugujaca sie jezykiem angielskim bedzie rozumiata
slowo ,vogue” jako wyraz majacy zwiazek z moda, a stowo ,teen” jako okreslenie odnoszace sie
wyraznie do nastolatkéw. Ponadto odpowiednik slowa ,teenager” w jezyku szwedzkim ma podobna
konstrukcje, a mianowicie brzmi ,tonaring”. Mozna stad wywies¢, ze wyrazenie ,teen vogue” bedzie
postrzegane jako zwykla odmiana ,vogue”, oznaczajaca ,to, co jest w modzie dla nastolatkow”,
pochodzace w sposob naturalny od ,tego, co jest w modzie”. To oczywiste podobienstwo
konceptualne jedynie wzmacnia ustalenia dokonane przez Izbe Odwolawcza w zakresie, przede
wszystkim, podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczenn i, nastepnie, prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad. W rezultacie powyzszy blad w ocenie umiejetnosci wlasciwego kregu
odbiorcéw pozostaje bez znaczenia dla zgodnosci zaskarzonej decyzji z prawem, jesli zwazy¢, ze
w odniesieniu do czesci wlasciwego kregu odbiorcéw nieznajacej angielskiego dokonane przez Izbe
Odwolawcza stwierdzenie braku wplywu poréwnania konceptualnego na ocene podobienstwa
omawianych oznaczen pozostaje trafne [zob. wyrok Sadu z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie
T-569/11 Gitana przeciwko OHIM - Teddy (GITANA), niepublikowany w Zbiorze, pkt 67
i przytoczone tam orzecznictwo].

— Whnioski dotyczace poréwnania oznaczen

Izba Odwolawcza slusznie stwierdzita zatem, ze w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw miedzy
kolidujacymi ze soba oznaczeniami wystepuja podobienstwa wizualne i fonetyczne. Natomiast
twierdzenie, zgodnie z ktérym miedzy wczes$niejszym szwedzkim slownym znakiem towarowym
a znakiem zgloszonym nie mozna bylo ustali¢ zadnej réznicy konceptualnej z uwagi na to, ze
tworzace je elementy nie maja w jezyku szwedzkim znaczenia semantycznego, jest prawdziwe jedynie
w odniesieniu do cze$ci wlasciwego kregu odbiorcéw nieznajacej angielskiego. Niemniej jednak
uwzglednienie anglojezycznej czesci wlasciwego kregu odbiorcéw prowadzi wylacznie do stwierdzenia
istnienia podobienstwa konceptualnego miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami.

W rezultacie skarzaca nie ma racji, utrzymujac, ze kolidujace ze soba oznaczenia blednie zostaly

uznane za podobne. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem dwa znaki towarowe sa podobne,
jezeli z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw sa one przynajmniej czesciowo identyczne pod
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wzgledem aspektéw wizualnego, fonetycznego i konceptualnego [zob. podobnie wyrok 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 i przytoczone tam orzecznictwo].

W przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad

Calosciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad zaklada pewna wspélzalezno$¢ branych
pod uwage czynnikéw, zwlaszcza podobienstwa znakéw towarowych i podobienistwa oznaczonych
nimi towaréw lub uslug. Stad niski stopien podobienistwa miedzy oznaczonymi towarami lub ustugami
moze by¢ zréwnowazony wysokim stopniem podobieristwa miedzy samymi znakami i odwrotnie
[wyrok Trybunatu z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 17; wyrok
Sadu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach polaczonych 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].

Zwazywszy na wizualne i fonetyczne podobienistwo kolidujacych ze soba oznaczen, a takze na fakt, ze
towary oznaczone wcze$niejszym szwedzkim slownym znakiem towarowym VOGUE z jednej strony
i zgloszonym znakiem towarowym z drugiej strony sa po czesci identyczne i po czeséci podobne, Izba
Odwotawcza, nie popelniajac bledu, stwierdzila, ze w przypadku tych dwéch znakdédw istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad, i potwierdzilta w ten sposéb decyzje Wydzialu
Sprzeciwow odmawiajaca rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla ,odziezy, obuwia, nakry¢
glowy; czesci i akcesoriow do wszystkich uprzednio wymienionych towaréw”, nalezacych do klasy 25.

Poniewaz jedyny zarzut skarzacej dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009,

ktory zostal wysuniety na poparcie zadania zaréwno stwierdzenia niewaznosci, jak i zmiany zaskarzonej
decyzji, nie jest zasadny, niniejsza skarge nalezy oddali¢ w calosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania kosztami zostaje obciazona, na Zzadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obciazy¢ ja
kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (6sma izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.

2) Advance Magazine Publishers, Inc. zostaje obciazona kosztami postepowania.
Gratsias Kancheva Wetter
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 27 lutego 2014 r.

Podpisy
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