WYROK Z DNIA 7.4.2011 r. — SPRAWA T-84/08

WYROK SADU (czwarta izba)

z dnia 7 kwietnia 2011 r.*

W sprawie T-84/08

Intesa Sanpaolo SpA, z siedziba w Turynie (Wtochy), reprezentowana przez adwo-
katéw A. Peraniego i P. Pozziego,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Botisa, dzialajacego w charakterze
petnomocnika,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: angielski.
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w ktdrej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, z siedziba
w Diisseldorfie (Niemcy), reprezentowana przez adwokatéw R. Kaasego, J.C. Plate’a
oraz M. Bergera,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
19 grudnia 2007 r. (sprawa R 138/2006-4) dotyczaca postepowania w sprawie sprze-
ciwu miedzy MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG a Intesa
Sanpaolo SpA,

SAD (czwarta izba),

w skladzie: O. Czicz, prezes, I. Labucka i K. O’Higgins (sprawozdawca), sedziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zfozona w sekretariacie Sadu w dniu 18 lutego 2008 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge ztozona przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 9 czerwca 2008 r.,
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po zapoznaniu sie z odpowiedzig interwenienta na skarge zfozona w sekretariacie
Sadu w dniu 30 maja 2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 wrzesnia 2010 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 21 marca 2003 r. skarzaca, Intesa Sanpaolo SpA, dokonata w Urzedzie Har-
monizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgto-
szenia wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U.L78,s.1)].

Znak towarowy, ktérego dotyczylo zgloszenie, to oznaczenie stowne COMIT.
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Towary i ustugi, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza miedzy innymi do
klas 16, 35, 36, 41 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzy-
narodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca
1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 16: ,papier, karton i wyroby z tych materialéw nieujete w innych klasach;
druki; materialy introligatorskie; fotografie; materialy biurowe; kleje do celéw
biurowych lub domowych; materialy dla artystéw; pedzle do malowania; maszyny
do pisania i sprzet biurowy (z wyjatkiem mebli); materialy szkoleniowe i instruk-
tazowe (z wyjatkiem przyrzaddw); czcionki drukarskie; matryce drukarskie”;

— Kklasa 35: ,reklama; zarzadzanie w dziatalno$ci handlowej; administrowanie dzia-
talnosci handlowej; prace biurowe”;

— klasa36: ,,ubezpieczenia; dziatalno$é finansowa; bankowo$¢; majatek nieruchomy”;

— klasa 41: ,nauczanie; ksztalcenie; rozrywka; dzialalno$¢ sportowa i kulturalna”;

— klasa 42: ,badania oraz uslugi — naukowe i techniczne oraz ich projektowanie;
analizy przemystowe i ustugi badawcze; ustugi prawne”
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Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostato opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakow Towarowych nr 80/2003 z dnia 3 listopada 2003 r.

W dniu 29 stycznia 2004 r. poprzednik prawny interwenienta, MIP Metro Group In-
tellectual Property GmbH & Co. KG, wnidst sprzeciw wobec rejestracji zgltoszonego
znaku towarowego, podnoszac istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009].

W uzasadnieniu sprzeciwu powotano sie na zarejestrowany w Niemczech pod nume-
rem 39920459 graficzny znak towarowy, odtworzony ponizej:

Caomet

Towary i ustugi oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym przywotanym w uza-
sadnieniu sprzeciwu naleza do klas 9, 16, 35, 36, 41 i 42, odpowiadajac dla kazdej
z tych klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 9: ,urzadzenia do nagrywania, przesylania lub odtwarzania dzwieku lub
obrazéw; magnetyczne nos$niki danych, nagrane dyski”;
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— klasa 16: ,papier, karton i wyroby z tych materiatéw ujete w klasie 16; druki; ma-
terialy introligatorskie; fotografie; materialy biurowe; kleje do celéw biurowych
lub domowych; materiaty dla artystow; pedzle do malowania; maszyny do pisa-
nia i sprzet biurowy (z wyjatkiem mebli); materialy szkoleniowe i instruktazowe
(z wyjatkiem przyrzadow); materialy z tworzyw sztucznych do pakowania ujete
w klasie 16; karty do gry; czcionki drukarskie; matryce drukarskie”;

— klasa 35: ,reklama; zarzadzanie w dziatalnos$ci handlowej; administrowanie dzia-
talnosci handlowej; prace biurowe”;

— klasa36: ,,ubezpieczenia; dziatalnos$¢ finansowa; bankowo$é; majatek nieruchomy”;

— klasa 41: ,nauczanie; ksztalcenie; rozrywka; dzialalno$¢ sportowa i kulturalna”;

— klasa 42: ,planowanie projektéw technicznych; planowanie prac budowlanych;
doradztwo w zakresie budownictwa; wszystkie ustugi z wyjatkiem tych zwigza-
nych z sektorami narzedzi i maszyn”.

Decyzja z dnia 12 stycznia 2006 r. Wydzial Sprzeciwéw uznal cze$ciowo sprzeciw.
Zgloszenie zostalo odrzucone dla towaréw nalezacych do klasy 16 ze wzgledu na
istnienie w ich przypadku prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad na terytorium
niemieckim.
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W dniu 20 stycznia 2006 r. interwenient wnidst do OHIM odwotanie od decyzji Wy-
dzialu Sprzeciwdw w zakresie, w jakim jego sprzeciw zostal oddalony w odniesieniu
do ustug nalezacych do klas 35, 36, 41 i1 42. W swej odpowiedzi na odwotanie skarzaca
wniosta o zmiane tej decyzji w czesci dotyczacej uwzglednienia sprzeciwu w odnie-
sieniu do towaréw nalezacych do klasy 16.

Decyzja z dnia 19 grudnia 2007 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzjg”) Czwarta Izba
Odwotawcza uznata odwolanie za zasadne i odrzucita zgloszenie wspélnotowego
znaku towarowego dla wszystkich wskazanych ustug. Zdaniem Izby Odwolawczej
poréwnywane ustugi byly identyczne. Stwierdzila, ze Wydzial Sprzeciwéw nie do-
strzegl w pelni stopnia fonetycznego podobienistwa omawianych oznaczen. Wska-
zala, ze wystepujace miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami podobienistwa wi-
zualne, a przede wszystkim fonetyczne, sa na tyle duze, ze konsumenci uznaliby, ze
ustugi $wiadczone pod zgloszonym znakiem towarowym maja to samo pochodzenie
handlowe co identyczne ustugi chronione rejestracja wczeéniejszego znaku towaro-
wego. Zdaniem Izby Odwolawczej uwaga wlasciwego kregu odbioréw skupia sie ra-
czej na poczatkowej czesci stowa, ktoére jest w obu tych oznaczeniach identyczne.
Izba Odwotawcza odrzucita tez wniosek skarzacej dotyczacy zmiany decyzji Wydzia-
tu Sprzeciwdw, uzasadniajac to tym, ze taki wniosek byl réwnoznaczny z odwolaniem
odrebnym od wniesionego przez interwenienta w niniejszej sprawie, ktére nie jest
przewidziane przez rozporzadzenie nr 40/94.

Zadania stron

W skardze skarzaca wnosi do Sadu o:

— zmiane zaskarzonej decyzji;
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— utrzymanie w mocy decyzji Wydziatu Sprzeciwéw w czesci dotyczacej dopusz-
czenia zgloszonego znaku towarowego do rejestracji dla ustug nalezacych do klas
35,36,41142;

— zmianeg decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w czesci dotyczacej udzielenia odmowy re-
jestracji zgloszonego znaku dla towaréw nalezacych do klasy 16;

— dopuszczenie zgltoszonego znaku towarowego do rejestracji dla wszystkich towa-
row i ustug nalezacych do klas 16, 35, 36, 41 i 42;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania, w tym kosztami poniesionymi
w zwiazku z postepowaniem w sprawie sprzeciwu oraz postepowaniem odwo-
tawczym przed OHIM.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— tytulem zadania ewentualnego — w przypadku uwzglednienia pierwszego zarzu-
tu — zmiane zaskarzonej decyzji w czesci dotyczacej dopuszczalnosci ,odwolania
positkowego”;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania w obu przypadkach lub, tytutem
zadania ewentualnego, nakazanie OHIM pokrycia wytacznie kosztéw wlasnych,
zgodnie z art. 136 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem.
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Interwenient wnosi do Sadu o oddalenie skargi.

W toku rozprawy skarzaca wskazala, ze jej zadania miaty na celu wylacznie stwier-
dzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji i obciazenie OHIM kosztami poniesionymi
w zwiazku z postepowaniem przed Sadem i przed Izba Odwotawcza OHIM. Sad od-
notowal powyzsze w protokole rozprawy.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty, z ktérych pierwszy dotyczy na-
ruszenia art. 8 ust. 3 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r.
ustanawiajacego regulamin wewnetrzny izb odwolawczych OHIM (Dz.U. L 28, s. 11),
a drugi — naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Wprzedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 3 rozporzgdzenia
nr 216/96

W postepowaniu przed Izba Odwotawcza w swej odpowiedzi na odwotanie skarzaca
sformulowata wniosek o to, by Izba Odwotawcza zmienila decyzje Wydzialu Sprze-
ciwéw w zakresie dotyczacym towaréw nalezacych do klasy 16. Skarzaca uwaza, ze
Izba Odwotawcza niestusznie odméwila rozpatrzenia tego ,,odwolania positkowego’,
naruszajac w ten sposéb art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96.
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Podnosi ona, ze zgodnie z przywotanym przepisem strona pozwana w postepowaniu
przed izbg odwolawczg jest uprawniona do sformutowania ,odwotania positkowego”
Kilka izb odwotawczych uznato to prawo na mocy wspomnianego przepisu. Na roz-
prawie wyjasnita ona, ze przystugiwato jej prawo do tego, by jej argumenty zostaly
rozpatrzone przez dwie instancje OHIM, i stwierdzila, ze Izba Odwotawcza, odma-
wiajac rozpoznania ,odwolania positkowego’, naruszyla to prawo.

OHIM stwierdza, ze przywotane przez [zbe Odwolawcza argumenty dotyczace kwe-
stii zastosowania art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 sa niejednoznaczne. Zdaniem
OHIM intencja Izby Odwotawczej bylto stwierdzenie, ze ,odwolanie positkowe” takie
jak to rozpatrywane w niniejszej sprawie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy dotyczy
kwestii — prawnej lub faktycznej — podniesionej juz w odwotaniu gléwnym, lub ze
takie odwotanie nie jest dopuszczalne, jezeli poruszane w nim zagadnienia nie maja
zwiazku z odwolaniem gléwnym, a strona pozwana w postepowaniu przed izba odwo-
tawcza miata mozliwo$¢ wniesienia odrebnego odwotania dotyczacego tych kwestii.

OHIM utrzymuje, ze rzeczony przepis musi by¢ stosowany w sposéb szeroki, bez
dorozumianych ograniczen, takich jak te wprowadzone przez Izbe Odwotawcza w ni-
niejszej sprawie. A zatem twierdzenia skarzacej sa zasadne. Nie oznacza to jednak, ze
nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji, poniewaz jej uzasadnienie rozcia-
ga sie réwniez na towary, ktérych dotyczylo ,,odwotanie positkowe”.

W odpowiedzi na skarge interwenient stwierdza, ze chociaz art. 8 ust. 3 rozporzadze-
nia nr 216/96 przewiduje mozliwo$¢ ,odwotania positkowego’, fakt nierozpoznania
go przez Czwarta Izbe Odwotawcza nie ma wplywu na ocene istnienia w niniejszej
sprawie prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad.
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Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze przedstawione przez interwenienta na rozprawie
twierdzenie, zgodnie z ktérym art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 nie pozwala na
formulowanie przez skarzaca zadan positkowych w postepowaniu przed Izbg Odwo-
tawczag, jest niedopuszczalne, poniewaz nie daje sie powiazac¢ z zarzutami i argumen-
tami zawartymi w jego odpowiedzi na skarge (zob. podobnie postanowienie Trybu-
natu z dnia 24 wrzes$nia 2009 r. w sprawie C-481/08 P Alcon przeciwko OHIM i *Acri.
Tec, niepublikowany w Zbiorze, pkt 17).

Zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96:

»W postepowaniach inter partes strona pozwana moze w swojej odpowiedzi domagac
sie uniewaznienia [stwierdzenia niewaznosci] lub zmiany zaskarzonej decyzji w kwe-
stii niepodniesionej w odwolaniu. Takie wnioski staja si¢ bezprzedmiotowe w przy-
padku odstgpienia powoda od powddztwa [wnoszacego odwotanie]”

Z brzmienia tego przepisu wynika, Ze w postepowaniu przed izbg odwolawczg strona
pozwana moze w swej odpowiedzi na odwolanie skorzystac z prawa do zakwestiono-
wania decyzji, ktora zostata zaskarzona. Juz sama okoliczno$¢, ze strona jest pozwana,
pozwala jej zatem na zakwestionowanie waznosci decyzji Wydziatu Sprzeciwéw, na
co slusznie zwrdcita uwage skarzaca. Ponadto art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96
nie ogranicza tego prawa do zarzutéw podniesionych juz w odwolaniu. Przewiduje
on bowiem, ze zadania powinny dotyczy¢ kwestii nieporuszonych w odwotaniu. Co
wiecej, wspomniany przepis w zaden sposéb nie odnosi sie do mozliwosci wniesienia
przez strone pozwang odrebnego odwolania od zaskarzonej decyzji. W istocie oba te
$rodki prawne stuzg zakwestionowaniu decyzji o uwzglednieniu sprzeciwu i odrzu-
ceniu zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego.
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W $wietle powyzszego w niniejszej sprawie skarzaca byla uprawniona, na podsta-
wie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96, do zakwestionowania odmowy rejestracji
zgloszonego znaku dla towaréw nalezacych do klasy 16, a Izba Odwotawcza btednie
oddalifa ten wniosek jako niedopuszczalny.

W rezultacie zarzut pierwszy, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 216/96, nalezy uwzglednic.

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

Skarzaca zaprzecza istnieniu podobieristwa miedzy kolidujacymi ze soba oznaczenia-
mi, w ktérego braku nie istnieje tez prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad co do
rozpatrywanych ustug. A zatem Izba Odwolawcza btednie uchylita decyzje Wydziatu
Sprzeciwéw w tym zakresie. Podnosi ona, ze:

— wcze$niejszy znak towarowy zawiera dodatkowe elementy graficzne i kolory-
styczne, ktére odrézniaja go od oznaczenia sfownego COMIT;

— oba oznaczenia odrézniaja sie od siebie takze pod wzgledem fonetycznym, ponie-
waz — z uwagi na to, ze druga samogloska kazdego z nich jest rézna (,e” i ,i”) —
koncéwka skladajacych sie na nie stéw bedzie wymawiana przez konsumentéw
niemieckich inaczej;
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— oba oznaczenia réznia si¢ pod wzgledem koncepcyjnym; zgloszony znak towa-
rowy COMIT jest wymyslonym slowem, ktére ma w jezyku wloskim oznaczaé
»handlowa” i ,wloska’, podczas gdy wcze$niejszy znak towarowy Comet, ktéry
to wyraz oznacza w angielskim ,komete”, wzbudza skojarzenia z niemieckim sto-
wem ,Komet’, majacym to samo znaczenie;

— z powodu tych réznic omawiane oznaczenia sg ogélnie do siebie niepodobne; nie
istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad odbiorcéw ani w zakresie to-
war6w nalezacych do klasy 16, ani w zakresie uslug nalezacych do klas 35, 36, 41
i 42, skoro przecigetnego konsumenta nalezy uwaza¢ za prawidtowo poinformo-
wanego oraz dostatecznie uwaznego i rozsadnego.

OHIM i interwenient nie zgadzaja sie z argumentami skarzacej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczeéniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,
jezeli z powodu identycznosci lub podobienstwa do wczesniejszego znaku towaro-
wego, identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w btad opinii publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym
wczedniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia z wczesniejszym zna-
kiem towarowym.

Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie
art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009] wczesniejsze znaki towarowe
oznaczaja w szczegolnosci znaki zarejestrowane w panistwie cztonkowskim, w odnie-
sieniu do ktorych data zgloszenia jest wcze$niejsza od daty zgloszenia wspolnotowe-
go znaku towarowego.
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Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad
istnieje, jesli krag odbiorcéw moze uznad, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospo-
darczo. Z orzecznictwa tego wynika, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
winno by¢ oceniane calosciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczen
i towar6éw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcédw, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku, a w szczegélno$ci wspoétza-
leznos$ci miedzy podobienistwem oznaczen a podobieristwem oznaczonych towaréw
i 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. [1-2821, pkt 30-33 i przytoczone tam orzecznictwo].

Do celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w bfad zaklada jednoczesne istnienie identycznosci lub podo-
biefistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi oraz identyczno$ci lub
podobienstwa oznaczonych tymi znakami towaréw lub uslug. Przestanki te musza
by¢ spelnione tacznie [zob. wyrok Sadu z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie T-316/07
Commercy przeciwko OHIM - easyGroup IP Licensing (easyHotel), Zb.Orz. s. II-43,
pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu catosciowej oceny prawdopodobieni-
stwa wprowadzenia w blad nalezy wzia¢ pod uwage przecietnego konsumenta danej
kategorii towaréw lub ustug, ktéry jest wlasciwie poinformowany oraz dostatecznie
uwazny i rozsadny. Nalezy takze uwzgledni¢ okoliczno$¢, ze poziom uwagi przeciet-
nego konsumenta moze ulega¢ zmianom w zaleznosci od tego, o jaka kategorie towa-
réw lub ustug chodzi [zob. wyrok Sadu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04
Mundipharma przeciwko OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. 11-449,
pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

Zwazywszy ze omawiane w niniejszej sprawie ustugi sa oferowane ogélowi odbior-
cdw, a wezesniejszy znak towarowy jest zarejestrowany w Niemczech, docelowym
kregiem odbiorcéw sa przecietni konsumenci niemieccy. Konsumentéw tych nalezy
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uwazac za prawidlowo poinformowanych oraz dostatecznie uwaznych i rozsadnych
(wyrok Trybunatu z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik
Meyer, Rec. s. 1-3819, pkt 26).

Zgodnie z zaskarzona decyzja rozpatrywane ustugi ujete w klasach 35, 36, 41 i 42 sa
identyczne. Nalezy stwierdzi¢, ze strony nie kwestionuja tego ustalenia.

W przedmiocie poréwnania oznaczen

Calosciowa ocene prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w zakresie, w jakim
dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobienstwa kolidujg-
cych ze soba znakéw, nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie calo§ciowym wraze-
niuy, ze szczegdélnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniajacych i dominujacych.
Sposéb postrzegania znakéw towarowych przez przecigtnych konsumentéw danych
towar6w lub uslug odgrywa w calo$ciowej ocenie wspomnianego prawdopodobieni-
stwa decydujaca role. W tym wzgledzie przecietny konsument postrzega zwykle znak
towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje jego szczeg6towej analizy (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).

Po pierwsze, co sie tyczy poréwnania na plaszczyznie wizualnej, Izba Odwotawcza
stusznie stwierdzila w pkt 15 zaskarzonej decyzji, ze rozpatrywane oznaczenia s3
podobne.
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W tym zakresie nalezy przypomnie¢, Ze nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu oce-
ny istnienia podobienstwa wizualnego miedzy stownym a graficznym znakiem towa-
rowym, poniewaz te dwa rodzaje znakéw maja postac graficzna mogaca wywierac
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. II-1515, pkt 43 i przytoczone tam
orzecznictwo].

Nalezy stwierdzi¢, ze wizualne réznice miedzy dwoma omawianymi oznaczeniami sa
drugorzedne. Zgloszonym stownym znakiem towarowym jest stowo ,,comit” Wcze-
$niejszy graficzny znak towarowy jest tworzony przez stowo ,,comet” zapisane pogru-
biona czcionka w kolorze czerwonym i podkreslone liniami w kolorach czerwonym
i zielonym. Cztery z pieciu liter tych oznaczen sg identyczne. Te dwa stowa réznig sie
jedynie przedostatnia literg, odpowiednio ,i” i ,e” Wbrew temu, co twierdzi skarza-
ca, graficzne réznice miedzy tymi dwoma oznaczeniami sa niewielkie i nie zmieniaja
wrazenia, ze prawie identyczne stowa tworzace te oznaczenia i stanowiace ich ele-
ment dominujacy, sa podobne.

Po drugie, jezeli chodzi o poréwnanie na plaszczyznie fonetycznej, nalezy zgodzic sie
z dokonanym przez Izbe Odwotawcza w pkt 15 zaskarzonej decyzji ustaleniem, ze
omawiane oznaczenia sg do siebie podobne réwniez pod tym wzgledem. Ich poczat-
kowa czeg$¢ ,,com’, ktéra zostanie dostrzezona i ustyszana w pierwszej kolejnosci, jest
bowiem identyczna. Co wiecej, druga czes$¢ tych oznaczen, odpowiednio ,it” i ,et’,
zawiera samogloske krétka i koniczy sie w kazdym przypadku litera ,t”"

W rezultacie nalezy stwierdzi¢, ze omawiane oznaczenia sa podobne pod wzgledem
wizualnym i fonetycznym.

Po trzecie, w odniesieniu do poréwnania na plaszczyznie koncepcyjnej Izba Odwo-
tawcza stwierdzila w pkt 15 zaskarzonej decyzji, ze miedzy omawianymi oznacze-
niami istnieje réznica zwigzana z tym, ze cze$¢ odbiorcéw niemieckich postrzega
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wczeéniejszy znak towarowy jako angielska nazwe bedaca odpowiednikiem niemiec-
kiego stowa , Komet” (ktére oznacza ,komete”). Owa réznica nie jest jednak wystar-
czajaco oczywista i znaczaca, aby méc przewazy¢ nad silnym podobienstwem tych
dwdch oznaczen pod wzgledem wizualnym i fonetycznym.

Nalezy zauwazy¢, ze omawiane znaki towarowe wykazuja réznice na plaszczyznie
koncepcyjnej. Skojarzenie z ,kometg” wywolywane przez wczeéniejszy znak towaro-
wy wprowadza pewne rozréznienie. Co sie tyczy zgltoszonego znaku towarowego, jak
wskazal OHIM, stowo ,,comit” bedzie rozumiane przez odbiorcéw niemieckich jako
stowo wymyslone, ktdre nie posiada w zwiazku z tym zadnego znaczenia semantycz-
nego. Konieczne jest jednak zwrécenie uwagi na fakt, ze cze$¢ ,com’, oznaczajaca
»handel” lub ,handlowy’, wystepujaca w obu oznaczeniach, jest skrétem bardzo cze-
sto uzywanym w kontekscie przedsiebiorstw, na co zwrdcita uwage skarzaca podczas
rozprawy. W rezultacie, poniewaz poczatek tych oznaczel ma to samo znaczenie,
réznica koncepcyjna nie jest na tyle istotna, by mogla wystarczy¢ do zniesienia podo-
biefistw wizualnych i fonetycznych.

W tych okoliczno$ciach narzuca si¢ wniosek, ze omawiane znaki, oceniane catoscio-
wo, sa do siebie podobne. W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza
stusznie uznata w pkt 16 zaskarzonej decyzji, iz omawiane oznaczenia wywieraja po-
dobne calo$ciowe wrazenie.

W przedmiocie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad

Catlosciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad zaklada pewna wspot-
zalezno$¢ branych pod uwage czynnikéw, w szczegdlnosci podobienstwa znakdéw
i podobienstwa oznaczonych nimi towaréw lub ustug. Stad niski stopienn podobieri-
stwa pomiedzy oznaczonymi towarami lub ustugami moze by¢ zréwnowazony wyso-
kim stopniem podobienistwa miedzy samymi znakami i odwrotnie [wyrok Trybunatu
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z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. [-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
iin.), Zb.Orz. s. II-5409, pkt 74].

Poniewaz omawiane w niniejszej sprawie ustugi sa podobne, Izba Odwotawcza traf-
nie stwierdzita, ze w odczuciu danego kregu odbiorcédw istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad.

Z uwagi bowiem na duze podobienistwo rozpatrywanych oznaczen, zwlaszcza pod
wzgledem wizualnym i fonetycznym, oraz na stwierdzona tozsamos¢ rozpatrywa-
nych ustug jest prawdopodobne, ze odbiorcy pomyla omawiane znaki, gdyz kon-
sument rzadko kiedy ma sposobno$¢ bezposredniego poréwnania poszczegdlnych
znakéw i musi polegac na ich niedoskonalym obrazie, jaki zachowat w pamieci (ww.
wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).

Z og6lu powyzszych rozwazan wynika, ze w okoliczno$ciach niniejszej sprawy —
mimo pewnych réznic na ptaszczyznie koncepcyjnej i poziomu uwagi wykazywanej
przez przecietnych konsumentéw niemieckich — Izba Odwotawcza nie naruszyta
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzajac, ze istnieje ryzyko uznania
przez odbiorcéw, iz rozpatrywane ustugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa
lub ewentualnie z przedsigbiorstw powiazanych gospodarczo.

W konsekwencji zarzut drugi powinien zosta¢ oddalony jako bezzasadny.
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Z powyzszego wynika, ze nalezy stwierdzi¢ niewaznosc¢ zaskarzonej decyzji w zakre-
sie, w jakim Izba Odwotawcza odrzucita wniosek skarzgcej dotyczacy towaréw nale-
zacych do klasy 16.

W przedmiocie kosztéw

Na podstawie art. 87 § 3 regulaminu postepowania w razie cze$ciowego tylko
uwzglednienia zadan kazdej ze stron Sad moze postanowi¢, ze koszty zostana roz-
dzielone albo ze kazda ze stron poniesie swoje wlasne koszty.

Zgodnie z art. 87 § 4 akapit trzeci regulaminu postepowania Sad moze postanowi¢, ze
interwenient pokrywa wlasne koszty.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze na podstawie art. 136 § 2 regulaminu po-
stepowania niezbedne koszty poniesione przez strony w zwiazku z postepowaniem
przed izba odwolawcza uznaje sie za koszty podlegajace zwrotowi.

W tych okoliczno$ciach nalezy postanowié, ze OHIM pokrywa koszty wlasne oraz
polowe kosztéw poniesionych przez skarzaca, w tym koszty poniesione w zwiazku
z postepowaniem przed Izbg Odwotawczg. Interwenient pokrywa koszty wlasne.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1)

2)

3)

4)

Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu Har-
monizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
z dnia 19 grudnia 2007 r. (sprawa R 138/2006-4) w zakresie, w jakim oddalo-
no wniosek Intesa Sanpaolo SpA dotyczacy towaréw nalezacych do klasy 16.

W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.

OHIM pokrywa koszty wlasne oraz polowe kosztow poniesionych przez
Intesa Sanpaolo.

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG pokrywa koszty
wlasne.

Cztcz Labucka O’Higgins

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 kwietnia 2011 r.

Podpisy
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