WYROK Z DNIA 23.3.2006 r. — SPRAWA C-206/04 P

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)
z dnia 23 marca 2006 r.”

W sprawie C-206/04 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci,
wniesione w dniu 6 maja 2004 r.,

Miilhens GmbH & Co. KG, z siedziba w Kolonii (Niemcy), reprezentowana przez
T. Schultego-Beckhausena i C. Musiola, Rechtsanwilte,

wnoszaca odwolanie,

w ktérej pozostalymi uczestnikami postepowania sa

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez S. Laitinen i A. von Miihlendahla, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana w pierwszej instancji
* Jezyk postepowania: angielski.
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Zirh International Corp., z siedziba w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez L. Koukera, Rechtsanwalt,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, N. Colneric, ].N. Cunha Rodrigues, M. Ilesi¢
(sprawozdawca) i E. Levits, sedziowie,

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: M. Ferreira, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 paz-
dziernika 2005 r.,

po zapoznaniu sie z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 10 listopada
2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Miilhens GmbH & Co. KG zada w odwolaniu uchylenia wyroku Sadu Pierwszej
Instancji Wspélnot Europejskich z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02
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Miilhens przeciwko OHIM — Zirh International (ZIRH), Rec. str. II-791 (zwanego
dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), na mocy ktérego Sad oddalil jej skarge
o stwierdzenie niewaznos$ci decyzji Drugiej Izby Odwotawczej Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia
1 pazdziernika 2002 r. (sprawa R 247/2001-3), odrzucajacej sprzeciw wniesiony
przez wnoszaca odwolanie wobec wniosku o rejestracje stownego oznaczenia
»ZIRH” (zwanej dalej ,sporna decyzjq”).

Ramy prawne

Artykul 8 ust. 1 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) przewiduje:

»W wyniku sprzeciwu wlaciciela wezeéniejszego znaku towarowego, zgloszonego
znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli:

b) z powodu identycznosci lub podobiefistwa do wcze$niejszego znaku towaro-
wego, identycznoéci lub podobiefistwa towaréw lub ustug istnieje prawdopo-
dobiefistwo wprowadzenia w blad opinii publicznej [odbiorcéw] na terytorium,
na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia
z wezeéniejszym znakiem towarowym”.
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Artykut 8 ust. 2 tego rozporzadzenia brzmi nastepujgco:

»Do celow ust. 1 ,wczedniejsze znaki towarowe” oznaczajg:

a) znaki towarowe nastepujacych rodzajéw, w odniesieniu do ktérych data zlozenia
wniosku o rejestracje jest wczeéniejsza od daty wniosku o rejestracje
wspélnotowego znaku towarowego, biorgc pod uwage, w odpowiednim
przypadku, prawo pierwszenstwa w odniesieniu do tych znakéw towarowych:

i) wspdlnotowe znaki towarowe [...]

Brzmienie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 jest w zasadzie identyczne
z brzmieniem art. 4 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1).

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 21 wrzesnia 1999 r. Zirh International Corp. (zwana dalej ,Zirh Corp”)
wniosla do OHIM o rejestracje w charakterze wspdélnotowego znaku towarowego
oznaczenia stownego ,ZIRH” dla towaréw i uslug nalezacych do klas 3, 5 i 42
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w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustlug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego (zwanego dalej ,,porozumieniem nicejskim”).

W dniu 24 maja 2000 r., na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94, wnoszaca
odwolanie wniosla sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego dla wszystkich
towaréw i ustug objetych zgloszeniem. Sprzeciw ten zostal oparty na istnieniu
wezedniejszego znaku towarowego, tj. znaku towarowego o charakterze mieszanym,
stowno-graficznym, skladajacego sie z elementu stownego ,SIR” i towarzyszacej mu
figury heraldycznej, ktéry zostal zarejestrowany dla towaréw nalezacych do klasy 3
W rozumieniu porozumienia nicejskiego i odpowiadajacych nastepujacemu opisowi:
sprodukty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, ptyny do pielegnacji wloséw,
pasty do zeb6éw, mydla” (zwanego dalej ,wcze$niejszym znakiem towarowym”).

Sprzeciw ten zostal odrzucony decyzja Wydzialu Sprzeciwéw OHIM z dnia
29 czerwca 2001 r., ktéry uznal miedzy innymi, ze nawet jesli dane towary i ustugi sa
sprzedawane za posrednictwem tych samych kanaléw dystrybucji lub w tych samych
punktach sprzedazy, to wystepujace miedzy tymi dwoma znakami réznice
w oczywisty sposdb przewazaja nad podobiefistwem brzmieniowym, mogacym
zaistnie¢ miedzy tymi znakami w niektérych oficjalnych jezykach Unii Europejskiej,
a zatem w odniesieniu do wspomnianych znakéw towarowych nie istnieje
prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad.

W dniu 10 lipca 2001 r. wnoszaca odwolanie wniosta odwolanie od tej decyzji do
Drugiej Izby Odwotawczej OHIM, ktéra w drodze spornej decyzji oddalita to
odwolanie, utrzymujac w mocy decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i przejmujac
przedstawione w niej uzasadnienie.
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Przebieg postepowania przed Sadem i zaskarzony wyrok

W dniu 4 grudnia 2002 r. wnoszaca odwolanie zlozyla w sekretariacie Sadu skarge
na sporng decyzje, wnoszac o stwierdzenie jej niewaznosci na podstawie jedynego
zarzutu, opartego na naruszeniu pojecia wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Na wstepie Sad przypomnial w pkt 33-43 zaskarzonego wyroku przepisy
i orzecznictwo znajdujace zastosowanie do zagadnienia prawdopodobiefstwa
wprowadzenia w blad w odniesieniu do wcze$niejszego znaku towarowego.

Nastepnie Sad dokonal calo$ciowej oceny wszystkich istotnych czynnikéw, ze
szczegblnym uwzglednieniem odrézniajacych i dominujacych elementéw znakdw,
na podstawie ktdrej stwierdzil, ze istniejace miedzy nimi podobienistwo brzmieniowe
w duzym stopniu zostalo zniesione. Sad wyrazil sie w tym zakresie w sposib
nastepujacy:

»44: Jesli chodzi o wizualne poréwnanie spornych znakéw, nalezy stwierdzié, po
pierwsze, ze nawet jesli slowne elementy tych dwé6ch znakéw towarowych
zawierajg takie same drugag i trzecia litere, a mianowicie litery »ir«, to wykazuja
one istotne réznice wizualne. W istocie pierwsze litery znakéw, ktérymi sg
odpowiednio »s« i »z«, réznig sie od siebie. Poza tym wspomniane elementy
slowne skladaja sie z réinej liczby liter, poniewaz w zgloszonym znaku
towarowym po literach »ir« nastepuje litera »h«. Ponadto oznaczeniu sfownemu
wczesniejszego znaku towarowego towarzyszy figura heraldyczna, podczas gdy
zgloszony znak towarowy sklada sie wylgcznie z oznaczenia stownego
zapisanego zwyklymi literami. W konsekwencji w ramach wizualnej oceny
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calo$ci omawianych oznaczen istnienie elementéw charakterystycznych dla
kazdego z tych oznaczen sprawia, ze wywierane przez kazde z tych oznaczen
calo$ciowe wrazenie jest odmienne.

W zakresie podobiefistwa fonetycznego OHIM nie zaprzecza, ze zawarte w tych
dwéch znakach elementy stowne wykazuja podobienstwa w niektérych
oficjalnych jezykach Unii Europejskiej. W istocie, jak to slusznie wskazuje
OHIM w pkt 26 odpowiedzi na skarge, w licznych panstwach czlonkowskich
wcezeéniejszy znak towarowy bedzie prawdopodobnie wymawiany po angielsku,
poniewaz »sir« jest znanym stowem angielskim, ktére moze by¢ znane réwniez
odbiorcom nieméwigcym po angielsku. Nawet jesli zgloszony wspdlnotowy
znak towarowy mozna wymawia¢ w rézny sposéb w réznych jezykach, to nalezy
stwierdzi¢, jak to przyznaje OHIM, Ze omawiane znaki towarowe s3 podobne
pod wzgledem fonetycznym, przynajmniej w krajach anglojezycznych
i w Hiszpanii, z uwagi na to, Ze réznice miedzy nimi nie s3 szczegdlnie
zauwazalne w wymowie angielskiej i hiszpanskiej. W krajach tych nalezy wiec
uznaé te znaki za podobne pod wzgledem fonetycznym.

Skarzaca nie kwestionuje oceny dokonanej przez OHIM w zakresie koncepcyj-
nego poréwnania spornych znakéw towarowych. W istocie, jak to slusznie
podnosi OHIM, brak jest podobienistwa koncepcyjnego, poniewaz wydaje sie
prawdopodobne, ze przecietny konsument w paistwach czlonkowskich pomysli
o angielskim stowie »sir« z uwagi na szeroka znajomo$¢ tego stowa w Europie.
Poniewaz stowo »zirh« nie posiada jasnego znaczenia w zadnym z jedenastu
oficjalnych jezykéw Unii Europejskiej, odbiorcy beda postrzegaé¢ slowo »zirh«
jako neologizm. Wobec tego nalezy stwierdzi¢, ze pod wzgledem koncepcyjnym
te dwa znaki towarowe nie wykazujg podobienistw.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze znaki towarowe SIR i ZIRH nie sg
podobne ani pod wzgledem wizualnym, ani pod wzgledem koncepcyjnym. Pod
wzgledem fonetycznym omawiane znaki towarowe sa podobne w niektérych
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krajach. W tym zakresie warto zaznaczy¢, ze zgodnie z orzecznictwem nie
mozna wykluczy¢, ze samo podobienstwo fonetyczne znakéw towarowych moze
stworzy¢ prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad [wyrok Trybunaltu z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec.
str. 1-3819, pkt 28, oraz wyrok Sadu z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie T-99/01
Mystery Drinks przeciwko OHIM — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Rec.
str, I1-43, pkt 42).

Jak to zostalo juz przypomniane powyzej w pkt 39 i 42, nalezy dokonaé
calo$ciowej oceny wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym
przypadku w oparciu o calo$ciowe wrazenie wywierane przez omawiane znaki,
ze szczeg6lnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych.

Zgodnie bowiem z orzecznictwem Sadu podobienstwa fonetyczne mogg zosta¢
zniesione przez wystepujace miedzy omawianymi znakami réznice koncepcyjne.
Takie zniesienie wymaga, by przynajmniej jeden z omawianych znakéw
towarowych posiadal dla wlasciwego kregu odbiorcéw jasne i okreslone
znaczenie, tak aby odbiorcy ci mogli odczytaé¢ je w sposéb natychmiastowy
[wyrok Sadu z dnia 14 paZzdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van
Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec.
str, 11-4335, pkt 54].

W niniejszym przypadku odnosi sie to do slownego elementu wczeéniejszego
znaku towarowego SIR, jak to zostalo wskazane juz w pkt 46. Analizy tej nie
podwaza fakt, ze to oznaczenie slowne nie opisuje ktdrejkolwiek z wiadciwosci
towaréw, dla ktérych dokonana zostala rejestracja tego znaku. W istocie
okoliczno$¢ ta nie stoi na przeszkodzie, aby wlasciwy krag odbiorcéw w sposéb
natychmiastowy odczytal znaczenie tego slownego elementu wczesniejszego
znaku towarowego. Dla zniesienia w duzym stopniu istniejacych pomiedzy tymi
znakami podobienstw fonetycznych wystarczy, aby jeden z omawianych znakéw
nie posiadal takiego znaczenia lub posiadal wyltacznie odmienne znaczenie (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawie BASS, pkt 54).
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51 W niniejszym przypadku zniesienie to potwierdza fakt, Ze znaki towarowe SIR
i ZIRH wykazuja réwniez réznice wizualne. W tym kontekscie nalezy wskazad,
na co takze zwrdcil szczegélng uwage OHIM, ze stopien podobienistwa
fonetycznego tych dwéch znakéw ma ograniczone znaczenie w przypadku
towardéw, ktére sa sprzedawane w taki sposéb, ze przy zakupie wlasciwy krag
odbiorcéw zapoznaje sie zwykle z oznaczajgcym je znakiem towarowym
réwniez w sposéb wzrokowy (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie BASS,
pkt 55).

52 Whbrew temu, co utrzymuje skarzaca, ma to miejsce w przypadku towaréw
rozpatrywanych w niniejszej sprawie. W istocie argumenty skarzacej, zgodnie
z ktérymi sprzedazy towaréw opatrzonych wezeéniejszym znakiem towarowym
nie dokonuje sie wylacznie na podstawie ich wygladu, a istotny kanal sprzedazy
towaréw skarzgcej stanowia perfumerie, salony fryzjerskie i kosmetyczne, nie
podwaza tego wniosku.

53 W tym zakresie nalezy odnotowad, iz skarzaca w zaden sposéb nie wykazala, ze
jej towary sa zwykle sprzedawane w taki sposob, ze odbiorcy nie zapoznaja si¢
w sposéb wzrokowy ze znakiem towarowym. Skarzgca ogranicza sie bowiem
jedynie do twierdzenia, ze tradycyjnym kanalem sprzedazy sa perfumerie, salony
fryzjerskie i kosmetyczne, tak wiec konsument nie ma bezposredniego dostepu
do towaru i moze sie z nimi zapozna¢ jedynie za posrednictwem sprzedawcy.

54 Zakladajac nawet, ze perfumerie, salony fryzjerskie i kosmetyczne moga
stanowi¢ istotne kanaly sprzedazy towaréw skarzacej, bezsporne jest, ze réwniez
w takich miejscach towary sg zwykle umieszczane na pétkach w sposéb
umozliwiajacy konsumentom wzrokowe zapoznanie sie z nimi. W konsekwencji
nawet je$li nie mozna wykluczyé, ze omawiane towary moga by¢ réwniez
sprzedawane na ustne zaméwienie, tego sposobu nie mozna uznaé za
zwyczajowy spos6b sprzedazy tych towaréw”.

1-2744



13

14

15

MULHENS PRZECIWKO OHIM

W zwigzku z tym Sad uznal w pkt 55 zaskarzonego wyroku, Ze stopient podobienistwa
rozpatrywanych znakéw towarowych nie jest wystarczajaco wysoki, aby stwierdzié, iz
wlasciwy krag odbiorcéw moze sadzi¢, ze przedmiotowe towary pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych gospodar-
czo, i w konsekwencji oddalil skarge.

Odwolanie

Wnoszaca odwolanie wnosi do Trybunalu o uchylenie zaskarzonego wyroku
i spornej decyzji oraz obcigzenie OHIM kosztami postepowania. Na poparcie
odwolania podnosi ona jedyny zarzut, skladajacy sie z dwéch czedci i oparty na
naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. W kazdej z dwdch czesci
podnosi ona dwa odrebne argumenty.

OHIM i Zirh Corp. wnosza o oddalenie odwotlania i obcigzenie wnoszacej odwolanie
kosztami postepowania.

W przedmiocie pierwszej czesci jedynego zarzutu (prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w blgd)

Argument pierwszy

Argumentacja stron

Wnoszaca odwolanie utrzymuje, ze cze$ciowe podobienstwo i cze$ciowa identycz-
no$¢ rozpatrywanych towaréw i uslug, z jednej strony, i podobienistwo brzmieniowe

[-2745



16

17

18

WYROK Z DNIA 23.3.2006 r. — SPRAWA C-206/04 P

omawianych znakéw towarowych, z drugiej strony, prowadza do stwierdzenia
prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do tych znakéw. Zdaniem
wnoszacej odwolanie, ktéra powoluje sie w tym wzgledzie na pkt 28 ww. wyroku
w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
zaklada, Ze oczywiste podobienstwo w zakresie jednego z kryteriéw odnoszacych sie
do zmysléw stwarza prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad. W niniejszym
przypadku to prawdopodobienistwo wynika z podobienistwa brzmieniowego.

OHIM nie zaprzecza dokonanej przez wnoszaca odwolanie analizie podobienistwa
znakéw towarowych. Stwierdza on jednak, iz znaczenie ww. wyroku w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer ogranicza sie wylacznie do dopuszczenia mozliwosci, ze
podobienistwo brzmieniowe moze wystarczaé, aby stwierdzi¢ prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad.

Ocena Trybunatu

Na wstepie nalezy przypomnie(, ze zgodnie z motywem siédmym rozporzadzenia
nr 40/94 ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad zalezy od wielu
czynnikéw, a w szczegblnosci od rozpoznawalnoéci znaku towarowego na rynku,
mogacego powstac skojarzenia ze znakiem uzywanym lub zarejestrowanym, stopnia
podobienstwa miedzy znakiem towarowym a oznaczeniem i miedzy oznaczonymi
towarami lub uslugami.

Istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia odbiorcéw w blad winno by¢ zatem
oceniane calo$ciowo, z uwzglednieniem wszystkich istotnych czynnikéw wystepu-
jacych w danym przypadku (zob. podobnie w odniesieniu do dyrektywy 89/104
wyroki z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191,
pkt 22, oraz z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec.
str, [-4861, pkt 40).
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Taka calo$ciowa ocena w zakresie wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego
podobienstwa rozpatrywanych znakéw towarowych winna by¢ oparta na calo$cio-
wym wrazeniu wywieranym przez te znaki, przy szczegdlnym uwzglednieniu ich
elementéw odrézniajacych i dominujgcych (zob. w szczegélnosci w odniesieniu do
dyrektywy 89/104 ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 23 oraz ww. wyrok w sprawie
Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25).

W tym zakresie, po dokonaniu oceny calo$ciowego wrazenia wywieranego przez te
dwa oznaczenia, Sad stwierdzit w pkt 47 zaskarzonego wyroku, Ze oznaczenia te nie
sa podobne pod wzgledem wizualnym i koncepcyjnym, jakkolwiek w niektérych
krajach wykazuja one podobiefistwo pod wzgledem brzmieniowym, nie wykluczajac
zarazem, ze samo to podobieistwo moze stworzy¢ prawdopodobienistwo wprowa-
dzenia w blad.

Nie mozna wykluczyé, ze samo podobienistwo brzmieniowe znakéw towarowych
moze stwarza¢ prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 (zob. w odniesieniu do dyrektywy 89/104 ww.
wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 28). Jednakze nalezy przypomnie¢, ze
istnienie takiego prawdopodobienistwa winno zosta¢ stwierdzone w ramach oceny
caloéciowej, obejmujacej koncepcyjne, wizualne i brzmieniowe podobienistwa
rozpatrywanych oznaczen. Ocena ewentualnego podobienistwa brzmieniowego
stanowi jedynie jeden z czynnikéw w ramach tej calosciowej oceny.

W konsekwencji z pkt 28 ww. wyroku w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer nie
mozna wywies¢, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje bezwzgled-
nie w kazdym przypadku ustalenia samego podobiefistwa brzmieniowego dwéch
oznaczen.

A zatem w ramach calo$ciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
Sad prawidlowo przeprowadzit analize calo$ciowego wrazenia wywieranego przez te
dwa oznaczenia w zakresie obejmujgcym ich ewentualne podobienistwa koncepcyjne,
wizualne i brzmieniowe,
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Wynika z tego, Ze pierwszy argument pierwszej czeici jedynego zarzutu nalezy
oddali¢ jako bezzasadny.

Argument drugi

Argumentacja stron

Zdaniem wnoszgcej odwolanie podobiefistwo brzmieniowe wystarcza, aby ustali¢
istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, jezeli towary opatrzone danym
znakiem towarowym nie s3 nabywane wylacznie po wzrokowym zapoznaniu sie
z nimi. W licznych sklepach konsumenci nie maja mozliwosci samodzielnego
zapoznania si¢ z omawianymi towarami, tak wiec sg oni w nich zmuszeni do
wyraznego poproszenia o nie sprzedawcy. Ponadto towary te s3 bardzo czesto
nabywane przez telefon. Zdaniem wnoszacej odwolanie konsument, ktéry w takich
przypadkach moze zapoznaé sie ze znakiem towarowym ,SIR” jedynie fonetycznie,
nie zna wizualnych cech towaréw opatrzonych tym znakiem.

Zdaniem OHIM podobieristwo brzmieniowe nie jest w niniejszym przypadku
rozstrzygajace, poniewaz omawiane towary sa zwykle nabywane po wzrokowym
zapoznaniu sie z nimi. W jego przekonaniu towary te sg sprzedawane w taki sposéb,
ze przy zakupie wlasciwy krag odbiorcédw postrzega znak towarowy jako wizualnie
odrézniajacy wspomniane towary. Wobec tego, nawet jesli mozna by sie odnie$¢ do
tych towaréw ustnie, to OHIM stwierdza, ze kanal dystrybucji wymagajacy ustnego
poproszenia o nie nie stanowi typowej lub przecietnej sytuacji zakupu tego towaru.
W konsekwencji stwierdza on, Ze w niniejszym przypadku brak jest jakiegokolwiek
prawdopodobiefistwa wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.
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Ocena Trybunatu

Jesli chodzi o drugi argument przedstawiony przez wnoszgca odwolanie, odnoszacy
sie do sposobéw sprzedazy omawianych towardw, nalezy stwierdzi¢, ze odwolanie
ma w rzeczywistoéci na celu sklonienie Trybunalu do zastgpienia oceny stanu
faktycznego dokonanej przez Sad wlasna ocena.

Zawarte w pkt 52—54 zaskarzonego wyroku rozstrzygniecie Sadu, zgodnie z ktérym
omawiane towary sg sprzedawane zwykle w sposéb umozliwigjacy wlasciwemu
kregowi odbiorcéw wzrokowe zapoznanie sie z nimi, stanowi ocene o charakterze
faktycznym, ktéra nie podlega kontroli Trybunalu w postepowaniu odwolawczym.
Z art. 225 ust. 1 akapit drugi WE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunalu
Sprawiedliwo$ci wynika bowiem, ze odwolanie ogranicza sie do kwestii prawnych.
A zatem jedynie Sad jest wlasciwy do ustalenia i oceny istotnego stanu faktycznego,
jak réwniez do oceny S$rodkéw dowodowych. Ocena tego stanu faktycznego
i $rodkéw dowodowych nie stanowi zatem — z zastrzezeniem przypadkéw ich
przeinaczenia — kwestii prawnej podlegajacej jako taka kontroli Trybunalu
w postepowaniu odwolawczym (zob. wyrok z dnia 15 wrzeénia 2005 r. w sprawie
C-37/03 P BiolD przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. [-7975, pkt 43 oraz wskazane w nim
orzecznictwo).

Poniewaz wnoszgca odwolanie nie podniosla, ze mialo miejsce jakiekolwiek
przeinaczenie stanu faktycznego lub przedstawionych Sadowi $rodkéw dowodo-
wych, drugi argument pierwszej cze$ci jedynego zarzutu nalezy odrzuci¢ jako
niedopuszczalny.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze w zakresie pierwszej czeéci jedynego zarzutu
Sad nie naruszyt skutkéw art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Z powyzszych rozwazan wynika, ze pierwsza cze$¢ jedynego zarzutu nalezy w czesci
oddali¢ jako bezzasadng i w czesci odrzuci¢ jako niedopuszczalna.

W przedmiocie drugiej czesci jedynego zarzutu (zniesienie podobieristwa brzmienio-
wego)

Argument pierwszy

Argumentacja stron

Wnoszaca odwolanie utrzymuje, ze przedstawiony w pkt 48 i 49 zaskarzonego
wyroku punkt wyjscia dla rozumowania Sadu jest bledny. Zdaniem wnoszacej
odwolanie bowiem podobienistwo brzmieniowe nie moze zosta¢ zniesione przez
réznice wizualne i koncepcyjne.

OHIM twierdzi, ze skoro w ww. wyroku w sprawie Phillips-Van Heusen przeciwko
OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), pkt 54, Trybunal dopuscit
sposéb rozumowania Sadu, zgodnie z ktérym wystepujace miedzy dwoma znakami
towarowymi réznice wizualne i koncepcyjne moga znosi¢ podobienstwa brzmie-
niowe, o ile przynajmniej jeden z tych znakéw posiada dla wlasciwego kregu
odbiorcéw jasne i okreslone znaczenie, tak ze odbiorcy ci moga je odczyta¢ w sposéb
natychmiastowy, to winien on znalez¢ zastosowanie w niniejszej sprawie.
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Ocena Trybunatu

Jak to juz zostalo przypomniane w pkt 19 niniejszego wyroku, calosciowa ocena
w zakresie wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego podobienstwa rozpa-
trywanych znakéw towarowych winna opiera¢ si¢ na calosciowym wrazeniu
wywieranym przez te znaki, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych.

Wspomniana calo$ciowa ocena zaklada, ze wystepujace miedzy dwoma oznacze-
niami réznice koncepcyjne i wizualne mogg znosi¢ istniejace miedzy nimi
podobiefistwa brzmieniowe, o ile przynajmniej jedno z tych oznaczerr posiada dla
wlasciwego kregu odbiorcéw jasne i okre§lone znaczenie, tak ze odbiorcy ci mogg je
odczytaé w sposéb natychmiastowy (zob. podobnie wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. 1-643,
pkt 20).

W konsekwencji, po slusznym wskazaniu w pkt 48 i 49 zaskarzonego wyroku, ze
calodciowa ocena uwzglednia réwniez ocene odrézniajacych i dominujacych
elementéw omawianych oznaczen oraz ze podobienstwa brzmieniowe moga zosta¢
zniesione przez wystepujace miedzy tymi oznaczeniami réznice koncepcyjne, Sad
mégl, nie naruszajac skutkéw art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, orzec, iz
stopien podobiefistwa omawianych oznaczen nie jest wystarczajacy, aby stwierdzic,
ze wlasciwy krag odbiorcéw moze uzna¢, ze dane towary pochodza z tego samego
przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo.

Wynika z tego, Ze pierwszy argument drugiej czesci jedynego zarzutu nalezy oddali¢
jako bezzasadny.
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Argument drugi

Argumentacja stron

Wnoszaca odwolanie utrzymuje, ze podstawowe znaczenie znaku towarowego ,,SIR”
ukazuje sie¢ wyraznie jedynie wtedy, gdy jest on wymawiany tak jak w jezyku
angielskim. Wymawiany w innych oficjalnych jezykach Unii Europejskiej nie posiada
on jakiegokolwiek znaczenia i stanowi oznaczenie czysto fantazyjne. Wobec tego
zdaniem wnoszacej odwolanie Sad nie mégl stwierdzié, ze w niniejszym przypadku
jeden z omawianych znakéw towarowych posiada jasne i okre§lone znaczenie, tak
aby uznaé, ze podobieistwo brzmieniowe zostalo zniesione przez wystepujace
miedzy tymi znakami réznice koncepcyjne i wizualne. Sad naruszyt zatem prawo
w zakresie wykltadni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

OHIM stwierdza, ze graficzny znak towarowy ,SIR” posiada jasne i okre§lone
znaczenie w rozumieniu ww. wyroku Sadu w sprawie Phillips-Van Heusen
przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), pkt 54. Tak
wiec Sad nie naruszyl prawa w zakresie wyktadni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94.

Ocena Trybunatu

W zakresie drugiego argumentu przedstawionego przez wnoszgca odwolanie,
odnoszacego sie do oceny wystepujacych miedzy omawianymi oznaczeniami réznic
koncepcyjnych i wizualnych, nalezy stwierdzié, Ze odwolanie ma w rzeczywistoéci na
celu sktonienie Trybunatu do zastgpienia oceny stanu faktycznego dokonanej przez
Sad wlasna ocena.
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W tym wzgledzie wystarczy wskazad, ze zawarte w pkt 50 i 51 zaskarzonego wyroku
rozstrzygniecie Sadu, zgodnie z ktérym wystepujace miedzy omawianymi ozna-
czeniami réznice koncepcyjne i wizualne znosza ich podobiefistwo brzmieniowe,
stanowi ocene o charakterze faktycznym, ktéra nie podlega kontroli Trybunalu
w postepowaniu odwolawczym. Z art. 225 ust. 1 akapit drugi WE i art. 58 akapit
pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwosci wynika bowiem, Zze odwolanie
ogranicza sie¢ do kwestii prawnych. A zatem jedynie Sad jest wlasciwy do ustalenia
i oceny istotnego stanu faktycznego, jak réwniez do oceny srodkéw dowodowych.
Ocena tego stanu faktycznego i $rodkéw dowodowych nie stanowi zatem —
z zastrzezeniem przypadkéw ich przeinaczenia — kwestii prawnej, ktéra jako taka
podlega kontroli Trybunalu w postepowaniu odwolawczym (zob. ww. wyrok
w sprawie BiolD przeciwko OHIM, pkt 43 oraz wskazane w nim orzecznictwo).

Poniewaz wnoszgca odwolanie nie podniosta, ze mialo miejsce jakiekolwiek
przeinaczenie stanu faktycznego lub przedstawionych Sadowi $rodkéw dowodo-
wych, drugi argument drugiej czedci jedynego zarzutu nalezy odrzuci¢ jako
niedopuszczalny.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze w zakresie drugiej cze$ci jedynego zarzutu Sad
nie naruszyl skutkéw art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Z powyzszych rozwazal wynika, ze druga cze$é jedynego zarzutu nalezy w czesci
oddali¢ jako bezzasadng i w czesci odrzucié¢ jako niedopuszczalng.

Poniewaz zadna z czesci jedynego zarzutu podniesionego przez wnoszacg odwolanie
nie jest zasadna, zarzut ten nalezy oddali¢.
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W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu Trybunalu, majacym zastosowanie do
postepowania odwolawczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje
obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz
wnoszgca odwolanie przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z Zgdaniem OHIM i Zirh
Corp. — obciazy¢ jg kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Miilhens GmbH & Co. KG zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Podpisy
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