WELDEBRAU PRZECIWKO OHIM — KOFOLA HOLDING (KSZTAET BUTELKI ZE SPIRALNA SZYJKA)

WYROK SADU (piata izba)

z dnia 4 marca 2010 r.*

W sprawie T-24/08

Weldebriu GmbH & Co. KG, z siedzibg w Plankstadt (Niemcy), reprezentowana
przez adwokata W. Gopferta,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: angielski.
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w ktoérej druga strona w postepowaniu przed Czwartg Izbg Odwotawczga OHIM,
wystepujaca przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

Kofola Holding a.s., z siedziba w Ostrawie (Republika Czeska), reprezentowana
przez adwokatéw S. Hejdova i R. Charvita,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
15 listopada 2007 r. (sprawa R 1096/2006-4), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu pomiedzy Weldebrdu GmbH & Co. KG a Kofola Holding a.s.,

SAD (piata izba),

w sktadzie: M. Vilaras, prezes, M. Prek (sprawozdawca) i V.M. Ciuci, sedziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 16 stycznia 2008 r.,
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po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge ztozona przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 13 maja 2008 .,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie
Sadu w dniu 14 maja 2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 pazdziernika 2009 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 23 wrze$nia 2003 r. interwenient, Kofola Holding a.s., dokonal 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 wspdlnotowego znaku towaro-
wego (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 towaro-
wego (Dz.U. L 78, s. 1)].
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2 Zgloszonym do rejestracji znakiem towarowym jest przedstawione ponizej ozna-
czenie tréjwymiarowe odpowiadajace opisowi ,butelka o cylindrycznym ksztalcie
z waska, spiralna szyjka, opatrzona napisem »snipp« w swej cylindrycznej czesci”:

3 Towary, dla ktérych dokonano zgloszenia, naleza do klas 30, 32 i 33 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej 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 30: ,kawa, herbata, kakao, substytuty kawy, sosy, sosy roslinne, wyroby cu-
kiernicze, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie zielonej herbaty, aromaty do
napojdéw inne niz oleje esencjonalne, melasa (syropy)”;

— klasa 32: ,napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie owocéw, eks-
trakty z owocéw (bezalkoholowe), nektary owocowe, soki owocowe, woda mine-
ralna, napoje musujace, preparaty do produkcji napojéw, syropy, piwo”;

— klasa 33: ,napoje alkoholowe”.
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Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostato opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakow Towarowych nr 2004/033 z dnia 16 sierpnia 2004 r.

W dniu 16 listopada 2004 r. skarzaca, Weldebrau GmbH & Co. KG, wniosta na pod-
stawie 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 powyzej.

Sprzeciw zostal oparty na istnieniu przedstawionego ponizej wczesniejszego trédj-
wymiarowego wspolnotowego znaku towarowego przedstawiajacego ksztatt butelki,
zarejestrowanego pod numerem 690 016 w dniu 16 listopada 2000 r.:

L

Towary oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym naleza do klas 21, 32 i 33
i odpowiadaja dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— klasa21: ,pojemniki szklane, butelki, dzbanki i dzbany (nie z metali szlachetnych)”;
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— klasa 32: ,piwo, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojow, ale, porter”;

— klasa 33: ,napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa), likiery, spirytusy, wino”

W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono podstawe odmowy rejestracji okreslona
w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadze-
nia nr 207/2009].

W dniu 26 czerwca 2006 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalit rzeczony sprzeciw.

W dniu 14 sierpnia 2006 r. skarzaca wniosta do OHIM na podstawie art. 57-62 roz-
porzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009) odwotanie od
decyzji Wydziatu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 15 listopada 2007 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta Izba
Odwotawcza OHIM oddalifa odwolanie, uznajac zasadniczo, ze majac na wzgledzie
przecietnie odrézniajacy charakter wczesniejszego znaku towarowego i istotne réz-
nice miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami, w przypadku rozpatrywanych zna-
kéw towarowych nie mozna stwierdzi¢ prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
przecietnych konsumentéw w Unii Europejskiej w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) roz-
porzadzenia nr 40/94 w zwiazku z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (i) tego rozporzadzenia
[obecnie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporzadzenia nr 207/2009].
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;
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— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

W uzasadnieniu skargi skarzaca podnosi tylko jeden zarzut, dotyczacy narusze-
nia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Uwaza ona, ze Izba Odwotawcza
niestusznie wykluczyta w przypadku kolidujacych ze soba znakéw towarowych
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w rozumieniu tego przepisu. OHIM
i interwenient utrzymuja, ze Izba Odwotawcza prawidlowo stwierdzita brak takiego
prawdopodobienistwa.

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 blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak
towarowy jest chroniony. Prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad obejmuje réw-
niez prawdopodobienistwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
istnieje, jesli krag odbiorcéw moze uznad, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsigbiorstw powiazanych gospodar-
czo. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad nalezy ocenia¢ cato$ciowo, zgod-
nie ze sposobem postrzegania danych oznaczen i towaréw lub uslug przez wilasciwy
krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych
w danym przypadku, a w szczegélno$ci wzajemnej zaleznos$ci miedzy podobiefistwem
oznaczen a podobieristwem 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. I1-2821, pkt 30-33 i przytoczone
tam orzecznictwo].
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To wlasnie w $wietle powyzszych rozwazan nalezy zbadac, czy Izba Odwolawcza pra-
widlowo stwierdzita brak prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w przypadku
wczeéniejszego znaku towarowego i zgltoszonego znaku towarowego.

W niniejszej sprawie nie zostalo zakwestionowane, ze wlasciwy krag odbiorcow
sklada sie z przecietnych konsumentéw w Unii Europejskiej, wlasciwie poinformo-
wanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych.

Réwnie bezsporne, jak stusznie wskazala Izba Odwolawcza w pkt 26 zaskarzonej
decyzji, jest to, ze oznaczone zgloszonym znakiem towary nalezace do klas 32 i 33
sa identyczne z nalezacymi do tych samych klas towarami oznaczonymi wcze$niej-
szym znakiem oraz ze oznaczone zgloszonym znakiem towary nalezace do klasy 30
sa bardzo podobne do oznaczonych wczes$niejszym znakiem towaréw nalezacych do
klas 32 i 33.

W przedmiocie poréwnania kolidujgcych ze sobg oznaczen

W mysl utrwalonego orzecznictwa calo$ciowa ocena w zakresie dotyczacym wizual-
nego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobienstwa kolidujacych ze sobg znakéw
powinna opierac sie na wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu, przy szczegdl-
nym uwzglednieniu ich elementéw odrézniajacych i dominujacych. Sposéb postrzega-
nia znakéw towarowych przez przecietnych konsumentéw danych towaréw lub ustug
odgrywa w calo$ciowej ocenie wspomnianego prawdopodobienistwa decydujaca role.
Przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje
analizy jego poszczegdlnych detali [zob. wyroki Trybunatu: z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. 1-4529, pkt 35 i przyto-
czone tam orzecznictwo; z dnia 20 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-193/06 P Nestlé
przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 34; wyrok Sadu z dnia 30 czerwca
2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM - Diesel (DIESELIT),
Zb.Orz. s. 11-1887, pkt 38].

IT - 943



22

23

24

25

WYROK Z DNIA 4.3.2010 r. — SPRAWA T-24/08

Rozstrzygany w niniejszej sprawie spor dotyczy dwdch oznaczen tréjwymiarowych
przedstawiajacych butelki skladajace sie z korpusu o cylindrycznym ksztalcie i spiral-
nej szyjki. Ponadto zgloszone oznaczenie zawiera element stowny ,snipp” wygrawe-
rowany w dolnej czesci korpusu malymi literami w kolorze butelki.

Jak wynika z dokonanych w pkt 28 zaskarzonej decyzji ustalen, ktére nie zostaly
zakwestionowane przez strony, nie mozna dokona¢ poréwnania fonetycznego, ponie-
waz wcze$niejszy znak towarowy nie zawiera zadnego elementu sfownego, a wygra-
werowany w dolnej czesci zgloszonego oznaczenia niewielki element stowny ,,snipp”
nie moze mie¢ wplywu na wywierane przez zgloszony znak calo$ciowe wrazenie. Nie
mozna réwniez przeprowadzi¢ poréwnania koncepcyjnego, gdyz kolidujace ze soba
znaki towarowe nie posiadaja znaczenia. Stad znaki te mozna poréwnywac jedynie na
plaszczyznie wizualne;j.

Izba Odwolawcza stwierdzita w pkt 31 zaskarzonej decyzji, Ze te dwa oznaczenia
poréwnywane calo$ciowo pod wzgledem wizualnym wykazuja znaczace réznice.
Stwierdzenie to oparla w szczegdlnosci na tym, ze proporcje miedzy dlugoscia a sze-
roko$cia butelek sa rézne, ze zgloszone oznaczenie zawiera element, ktérego bra-
kuje we wcze$niejszym oznaczeniu, oraz ze ksztalty szyjki butelek wykazuja znaczace
odmiennosci.

W tym zakresie chociaz nie mozna wykluczyé, ze zawarty w zgloszonym znaku
towarowym element stowny ,snipp’, wygrawerowany w kolorze szla, bedzie trudno
dostrzegalny i w konsekwencji nie bedzie wplywal na cato$ciowe wrazenie wywierane
przez ten znak, i chociaz nie mozna pominad¢, ze szyjki butelek w kolidujacych ze soba
oznaczeniach maja ksztalt spirali i w zwiazku z tym odrdzniaja sie od tradycyjnych
szyjek, to jednak wywierane przez te oznaczenia calo$ciowe wrazenie na plaszczyz-
nie wizualnej pozwala, jak to stusznie zauwazyla Izba Odwotawcza, na dostrzezenie
miedzy nimi kilku znaczacych réznic.
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Po pierwsze, w odczuciu wlasciwie poinformowanych oraz dostatecznie uwaznych
i rozsadnych przecietnych konsumentéw butelka stanowiaca wczeséniejsze oznacze-
nie wydaje sie by¢ diuzsza, cienisza i w zwiazku z tym delikatniejsza niz butelka sta-
nowiaca zgloszone oznaczenie, ktéra ma mniejszy, grubszy i bardziej korpulentny
ksztalt, sprawiajacy wrazenie ciezkosci. Ponadto korpus butelki stanowiacej zglo-
szone oznaczenie jest nieregularny z powodu swego zaokraglonego ksztaltu, pod-
czas gdy butelka stanowiaca wczeéniejsze oznaczenie jest prosta. Po drugie, nalezy
wskazad, ze szyjki tych butelek, chociaz obie maja spiralny ksztalt, przedstawiaja dwie
rézne spirale. I tak, podczas gdy szyjka butelki stanowiacej wcze$niejsze oznaczenie
jest ciensza i sklada sie wylacznie z dwdch skretéw, szyjka butelki stanowiacej zglo-
szone oznaczenie jest grubsza i sklada sie z co najmniej czterech skretéw.

W rezultacie Izba Odwotawcza nie popelnita btedu, stwierdzajac w pkt 31 zaskarzo-
nej decyzji, ze mozliwo$¢ uznania, iz szyjki tych dwéch butelek maja ,ksztalt spirali’,
nie ma duzego znaczenia, je$li wzia¢ pod uwage duze réznice miedzy ksztaltami tych
szyjek.

Oceny tej nie podwazaja argumenty skarzacej oparte na orzecznictwie niektérych
sadéw krajowych i praktyce OHIM. Po pierwsze bowiem, orzecznictwo sadéw panstw
czlonkowskich stanowi element, ktéry nie bedac rozstrzygajacym, moze by¢ jedynie
brany pod rozwage do celéw rejestracji wspélnotowego znaku towarowego [wyrok
Sadu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna
tabletka), Rec. s. I1I-383, pkt 68]. Po drugie, co sie tyczy praktyki OHIM, wydawanie
przez izby odwolawcze na mocy rozporzadzenia nr 40/94 decyzji dotyczacych reje-
stracji oznaczenia jako wspdlnotowego znaku towarowego wchodzi w zakres kompe-
tencji ograniczonej, a nie uprawnien dyskrecjonalnych. Tak wiec zgodnos$¢ z prawem
wspomnianych decyzji powinna by¢ oceniana wylacznie na podstawie tego rozporza-
dzenia, zgodnie z jego wykladnia dokonana przez sad wspélnotowy, a nie na podsta-
wie wczesniejszej praktyki izb odwolawczych [wyrok Trybunatu z dnia 26 kwietnia
2007 r. w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3569, pkt 65;
wyrok Sadu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM
— LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. s. 11-4891, pkt 71].

W $wietle powyzszych stwierdzen Izba Odwotawcza prawidlowo wskazala na ist-
nienie miedzy omawianymi oznaczeniami znaczacych réznic. W rezultacie nalezy
uznad, ze kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja jedynie niewielkie podobieristwo
na plaszczyznie wizualne;j.
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W przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w bigd

Calo$ciowa ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad zaklada pewna wspét-
zalezno$¢ branych pod uwage czynnikéw, zwlaszcza migdzy podobienstwem znakéw
towarowych a podobienistwem oznaczonych nimi towaréw lub ustug. W ten sposéb
niewielki stopieni podobienstwa tych towaréw lub ustug moze by¢ kompensowany
duzym stopniem podobienstwa znakéw towarowych i na odwrét [wyrok Trybunatu
z dnia 23 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 potaczonych T-81/03, T-82/03 i T-103/03
Mast-Jagermeister przeciwko OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie
iin.), Zb.Orz. s. [1-5409, pkt 74].

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza stwierdzita w pkt 24 zaskarzonej decyzji, ze
wczeéniejszy znak towarowy ma przecietnie odrdzniajacy charakter. Skarzaca nie
podwaza tego stwierdzenia, podnoszac jednak, ze wspomniany znak ma charakter
co najmniej przecietnie odrdzniajacy, wynikajacy z jego unikalnego i niecodziennego
wygladu, ktéry zostal potwierdzony réznymi nagrodami otrzymanymi za niezwyklo$¢
projektu butelki. Nalezy ponadto zauwazy¢, podobnie jak to uczynita Izba Odwotaw-
cza, ze skarzgca nie przedstawila Zadnego dowodu na to, iz jej znak towarowy uzyskatl
charakter odrdzniajacy w nastepstwie uzywania na duza skale lub z uwagi na swa
renome.

Zwazywszy na to, ze kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja znaczace réznice oraz ze
skarzaca nie wykazala, z czego wynika wysoce odrézniajacy charakter weze$niejszego
znaku towarowego, sam fakt, iz obie te butelki maja spiralna szyjke, nie pozwala,
mimo identycznosci oznaczonych towaréw, stwierdzi¢ w przypadku kolidujacych ze
soba znakéw prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad.

Whiosku tego nie podwaza argument skarzacej, zgodnie z ktérym w przypadku koliduja-
cych ze soba w niniejszej sprawie znakéw duza role odgrywa wrazenie dotykowe. W isto-
cie, jak stusznie zwrdcit uwage OHIM, ze sposobdw sprzedazy butelek — a mianowicie
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z ich obecnodci jako towaréw etykietowanych na pétkach z artykulami spozywczymi
w duzych sklepach lub z faktu ich zamawiania w barze lub restauracji — wynika, ze konsu-
ment bedzie koncentrowal sie najpierw i gléwnie na elementach stownych i graficznych
widniejacych na etykiecie, takich jak nazwa znaku, logo lub inne elementy graficzne wska-
zujace na pochodzenie towaru.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy oddali¢ jedyny zarzut skarzacej, a w rezulta-
cie nalezy oddali¢ skarge w calosci.

W przedmiocie kosztéw

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

Poniewaz skarzgca przegrata sprawe, nalezy — zgodnie z Zadaniem OHIM i interwe-
nienta — obciazy¢ ja kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Weldebriu GmbH & Co. KG zostaje obciazona kosztami postepowania.

Vilaras Prek Ciuca

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 4 marca 2010 r.

Podpisy
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