ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB PRZECIWKO OHIM — POLO/LAUREN
(ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (piata izba)
z dnia 21 lutego 2006 r."

W sprawie T-214/04

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, z siedzba w Winkfield, Windsor,
Berkshire (Zjednoczone Krélestwo), reprezentowana przez J. Maitlanda-Walkera,
solicitor, i D. McFarland, barrister,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

* Jezyk postepowania: angielski.
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The Polo/Lauren Co. LP, z siedziba w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez P. Taylora, solicitor, i A. Brysona, barrister,

majacej za przedmiot skarge o stwierdzenie niewaznoéci decyzji Pierwszej Izby
Odwotawczej OHIM z dnia 25 marca 2004 r. (sprawa R 273/2002-1), wydana
w postepowaniu w sprawie sprzeciwu miedzy The Polo/Lauren Co. LP a The Royal
County of Berkshire Polo Club Ltd,

SAD PIERWSZE] INSTANC]I
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (piata izba),

w skladzie: M. Vilaras, prezes, E. Martins Ribeiro i K. Jirimie, sedziowie,
sekretarz: K. Andov4, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 3 czerwca 2004 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
29 wrzesnia 2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 21 wrze$nia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 wrzesnia 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 5 czerwca 1997 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1), z pézn. zm., spétka Royal County of Berkshire Polo Club Ltd. (zwana dalej
~skarzaca”) dokonala w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego.

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest przedstawione ponizej
oznaczenie o charakterze mieszanym, zawierajace elementy stowny i figuratywny:

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do klas 3, 9,
14, 18, 21 i 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynaro-
dowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca
1957 r., zrewidowanego i zmienionego. Towary nalezace do klasy 3 odpowiadaja
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nastepujacemu opisowi: ,$rodki wybielajace i inne substancje stosowane w praniu;
$rodki do czyszczenia, polerowania, szorowania i $cierania; mydla; produkty
perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, plyny do pielegnacji wloséw; érodki do
czyszczenia zebow, plyn po goleniu, preparaty do wloséw, szampony, dezodoranty,
woda toaletowa, atomizery do ciala, olejki kapielowe, plyny do kapieli, zele pod
prysznic”.

Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspélnotowych Znakow Towarowych nr 92/1998 z dnia 30 listopada 1998 r.

W dniu 8 stycznia 1999 r., na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94,
sp6lka The Polo/Lauren Company LP (zwana dalej ,interwenientem”) wniosla
sprzeciw. W uzasadnieniu sprzeciwu wskazala ona na istnienie prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad okre§lonego w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego i wczedniejszych krajowych
znakéw towarowych, ktérych interwenient jest wlascicielem. Wskazane wcze$niejsze
znaki towarowe to ponizsze znaki:

a) niemiecki znak towarowy nr 1 153 949, zgloszony w dniu 30 stycznia 1988 r.,
zarejestrowany w dniu 9 lutego 1990 r. i chroniony do dnia 31 stycznia 2008 r.
dla ,perfum, wody kolonskiej, wody toaletowej, kosmetykéw, w szczegdlnosci
pudréw, kremdw, lotondéw, olejkéw eterycznych, mydel, preparatéw kosme-
tycznych zawierajacych dodatki dezodoryzujace, z wylaczeniem kosmetykéw do
wlos6w”, nalezace do klasy 3,

b) grecki znak towarowy nr 103 778, zgloszony w dniu 23 kwietnia 1991 r.
i zarejestrowany w dniu 17 marca 1994 r. dla wszystkich towaréw z klasy 3,
wlaczajac w to ,produkty perfumeryjne, wode kolonska, wode toaletowa,
kosmetyki, pudry, kremy, lotony, olejki eteryczne, mydla, dezodoranty do
uzytku osobistego, plyny do pielegnacji wloséw, srodki do czyszczenia zebéw”,
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hiszpanski znak towarowy nr 1 253 471, zgloszony w dniu 19 maja 1988 r.
i zarejestrowany w dniu 5 listopada 1990 r. dla szeregu towaréw nalezacych do
klasy 3, a mianowicie ,produktéw perfumeryjnych, wody kolonskiej, wody
toaletowej, kosmetykéw, pudréw, kreméw i lotonéw, olejkéw eterycznych,
mydel i dezodorantéw do uzytku osobistego, z wylaczeniem past do zebdéw
i srodkéw do czyszczenia zebéw”,

szwedzki znak towarowy nr 225 475, zgloszony w dniu 4 lipca 1989 r.
i zarejestrowany w dniu 2 sierpnia 1991 r. dla okreslonych towaréw z klasy 3,
a mianowicie ,produktéw perfumeryjnych, wody kolonskiej, wody toaletowej,
kosmetykéw, pudréw, kreméw i lotonéw, olejkéw eterycznych, mydel,
dezodorantéw do uzytku osobistego”.

Oznaczenie zarejestrowane dla tych czterech znakéw towarowych przedstawia
si¢ nastepujaco:

}

it Lown

dwie brytyjskie rejestracje slownego znaku towarowego POLO nr 638 708
i nr 657 863 zgloszone, odpowiednio, w dniach 18 lipca 1945 r. i 1 kwietnia
1947 r. i przediuzone do dnia 18 lipca 2008 r. i 1 kwietnia 2006 r. dla szeregu
towaréw nalezacych do klasy 3, a mianowicie ,produktéw perfumeryjnych,
preparatéw toaletowych (nieleczniczych), preparatéw kosmetycznych, $rodkéw
do czyszczenia zebéw, preparatéw do depilacji, mydel, przyboréw toaletowych
(nieujetych w innych klasach), z wylaczeniem pojemnikéw na puder i innych
produktéw majacych charakter pojemnikéw na puder” (nr 638 708) oraz ,soli
do kapieli, talku, pudru do twarzy, kremu do twarzy, preparatéw do stymulacji
skéry glowy, plynu po goleniu — wszystkie te preparaty toaletowe o charakterze
nieleczniczym — oraz cieni do powiek, brylantyny, plynu do pielegnacji wloséw,
szamponéw, $rodkéw do czyszczenia zebéw, mydel i perfum” (nr 657 863),
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f) brytyjski graficzny znak towarowy nr 2 007 609

MEENTY HETY R

zgloszony w dniu 23 grudnia 1994 r. i zarejestrowany w dniu 13 marca 1996 r.
dla szeregu towaréw z klasy 3, a mianowicie ,mydel, produktéw perfumeryj-
nych, wody toaletowej, olejkéow eterycznych, kosmetykéw, srodkéw do
czyszczenia zebow, wody koloriskiej, zelu do golenia, kremu do golenia,
balsamu po goleniu, pianki po goleniu, lotonéw do skéry, kremu do skéry,
nawilzacza do twarzy, talku, antyperspirantéw i dezodorantéw w sztyfcie do
uzytku osobistego oraz do ochrony przeciwstonecznej, wszystkich przeznaczo-
nych dla mezczyzn”, ale z wylaczeniem preparatéw do wloséw,

g) brytyjski graficzny znak towarowy nr 2 140 409

BEGHY
: [
'mmmmmﬂ

zgloszony w dniu 30 lipca 1997 r. i zarejestrowany w dniu 27 lutego 1998 r. dla
szeregu towaréw nalezacych do klasy 3, tj. ,perfum, wody kolonskiej,
preparatéw zapachowych, plynu po goleniu, balsamu po goleniu, antyperspi-
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rantéw, dezodorantéw osobistych, talku, wody toaletowej, pudru do ciala,
kosmetykéw, preparatéw pielegnacyjnych, a mianowicie kreméw do twarzy
i ciala, lotonéw oraz plynéw i kremdéw do opalania, jak réwniez kreméw
i lotonéw przeciwslonecznych, preparatéw do pielegnacji wloséw, a mianowicie
szamponéw, odzywek, kreméw i plynéw do pielegnacji wloséw oraz brylantyny
i preparatéw do stymulacji skéry glowy; produktéw do kapieli i pod prysznic,
a mianowicie mydel toaletowych, szamponéw do ciala, preparatéw zluszcza-
jacych do ciala, preparatéw lagodzacych do ciala, soli kapielowych, zeli do
kapieli i pod prysznic, olejkéw kapielowych i pod prysznic, olejkéw
eterycznych”,

h) brytyjska rejestracja graficznego znaku towarowego nr 657 864

zgloszona w dniu 1 kwietnia 1947 r. i przedluzona w dniu 15 maja 1996 r. dla
szeregu towaréw nalezacych do klasy 3, a mianowicie ,soli do kapieli, talku,
pudru do twarzy, preparatéw do stymulacji skéry glowy, plynéw po goleniu,
kremu do twarzy — wszystkich tych towaréw bedacych preparatami
toaletowymi o charakterze nieleczniczym — oraz cieni do powiek, brylantyny,
plynéw do pielegnacji wloséw, szamponéw, $rodkéw do czyszczenia zebéw,
mydel i perfum”,
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i)  brytyjski graficzny znak towarowy nr 1 484 052

Eolo

zgloszony w dniu 28 listopada 1991 r. i zarejestrowany w dniu 7 stycznia 1994 r.
dla produktéw perfumeryjnych nalezacych do klasy 3.

Decyzja nr 182/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r., o ktérej strony zostaly
powiadomione w tym samym dniu, Wydzial Sprzeciwéw OHIM odrzucil sprzeciw.

W dniu 27 marca 2002 r., na podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94,
interwenient wniést do OHIM odwolanie od decyzji Wydziatu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 25 marca 2004 r. (sprawa R 273/2002-1), doreczona skarzacej w dniu
1 kwietnia 2004 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”), Pierwsza Izba Odwolawcza
uwzglednita odwolanie w czeéci. Zasadniczo stwierdzila ona, Ze w odniesieniu do
zgloszonego znaku towarowego i wcze$niejszego graficznego znaku towarowego
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zarejestrowanego w Zjednoczonym Krélestwie pod numerem 657 864 prawdopo-
dobienstwo wprowadzenia w btad wystepuje dla nastepujacych towaréw: ,$rodki do
czyszczenia, $rodki do czyszczenia zebdw, produkty perfumeryjne, plyn po goleniu,
preparaty do wloséw, szampony, mydla, olejki eteryczne, kosmetyki, ptyny do
pielegnacji wloséw, dezodoranty, woda toaletowa, atomizery do ciala, olejki
kapielowe, plyny do kapieli, zele pod prysznic”. Natomiast zdaniem Izby
Odwolawczej to prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad nie istnieje dla
nastepujacych towaréw: ,$rodki wybielajace i inne substancje stosowane w praniu;
$rodki do polerowania, szorowania i $cierania”.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,

— nakazanie rejestracji znaku towarowego dla wszystkich klas towaréw, wlaczajac
w to klase 3,

— obciazenie OHIM kosztami postepowania, z uwzglednieniem kosztéw ponie-
sionych w postepowaniu przed Izba Odwolawcza.
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OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie strony skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o uwzglednienie sprzeciwu dla wszystkich towaréw
okreslonych we wniosku o rejestracje, wlaczajac w to $rodki wybielajace i inne
substancje stosowane w praniu oraz $rodki do polerowania, szorowania i $cierania,
zar6wno w oparciu o wczeéniejszy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym
Krolestwie pod numerem 657 864, jak i o pozostale wcze$niejsze znaki towarowe.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi zasadniczo dwa zarzuty oparte na naruszeniu,
po pierwsze, obowiazku uzasadnienia i, po drugie, art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94.
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W przedmiocie pierwszego zarzutu skarigcej, opartego na naruszeniu obowigzku
uzasadnienia

Argumenty stron

Zdaniem skarzacej zaskarzona decyzja narusza obowiazek uzasadnienia.
W szczegblnosci Izba Odwolawcza nie uzasadnila tudziez niewystarczajaco
uzasadnila odrzucenie toku rozumowania przeprowadzonego przez Wydziat
Sprzeciwéw OHIM, zgodnie z ktérym, po pierwsze, uwaga konsumenta skupi sie
prawdopodobnie raczej na stowach ,Royal County of Berkshire”, ze wzgledu na ich
umieszczenie, gdyz okalaja one element figuratywny zgloszonego znaku towaro-
wego, i ,po drugie, wczesniejszy znak towarowy POLO odnosi sie ogdlnie do sportu,
podczas gdy zgloszenie znaku towarowego pozwala specyficznie okresli¢ klub polo.

OHIM wskazuje na fakt, ze w pkt 31 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza
uzasadnita swéj wniosek, zgodnie z ktérym omawiane oznaczenia sa podobne
z wizualnego punktu widzenia. Jesli chodzi o poréwnanie koncepcyjne, OHIM
podkresla, ze Izba Odwolawcza zasadnie stwierdzila, ze pomiedzy tymi oznacze-
niami wystepuje pewne podobienstwo koncepcyjne, poniewaz oba odnosza sie do
dyscypliny sportu polo, co nie ma nic wspélnego z danymi towarami. OHIM
stwierdza, ze Izba Odwotawcza przedstawila przyczyny, dla ktérych przyjeta ona
rozstrzygnigcie inne niz zawarte w decyzji Wydzialu Sprzeciwéw OHIM.

Interwenient nie przedstawia uwag dotyczacych konkretnie argumentu, zgodnie
z ktérym Izba Odwolawcza nie uzasadnila lub niewystarczajaco uzasadnita
odrzucenie toku rozumowania Wydziatu Sprzeciwéw. Jednakze broni on sposobu
rozumowania przyjetego przez Izbe Odwolawcza.
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Ocena Sadu

Nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 73 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 40/94
decyzje OHIM zawieraja okre$lenie przyczyn, na ktérych sa oparte. Obowiazek ten
ma taki sam zakres, co obowigzek wynikajacy z art. 253 WE [wyrok Sadu z dnia
28 kwietnia 2004 r. w sprawach polaczonych T-124/02 i T-156/02 Sunrider
przeciwko OHIM — Vitakraft-Werke Wiithrmann i Friesland Brands (VITATASTE
i METABALANCE 44), Rec. str. 11-1149, pkt 72].

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze obowigzek uzasadnienia decyzji indywidual-
nych zmierza do osiagniecia dwojakiego celu: po pierwsze, umozliwienia
zainteresowanemu poznania przyczyn, dla ktérych wydano dany akt, w celu
przygotowania obrony jego praw i po drugie, umozliwienia sadowi wspélnotowemu
przeprowadzenia kontroli legalno$ci decyzji (zob. ww. wyrok w sprawie VITATASTE
i METABALANCE 44, pkt 73 oraz wskazane w nim orzecznictwo). Kwestia, czy
uzasadnienie decyzji spelnia te wymogi, winna by¢ oceniana nie tylko na podstawie
jego brzmienia, ale réwniez na podstawie calo$ci zasad prawnych regulujacych dana
dziedzine (wyrok Trybunalu z dnia 29 lutego 1996 r. w sprawie C-122/94 Komisja
przeciwko Radzie, Rec. str. I-881, pkt 29, oraz wyrok Sadu z dnia 6 kwietnia 2000 r.
w sprawie T-188/98 Kuijer przeciwko Radzie, Rec. str. II-1959, pkt 36).

W' niniejszej sprawie nalezy zbada¢ utrzymywane przez skarzaca brak lub
niewystarczalno$¢ uzasadnienia.

Przede wszystkim, jesli chodzi o rozumowanie Wydzialu Sprzeciwéw OHIM,
zgodnie z ktérym uwaga konsumenta skupi sie prawdopodobnie raczej na stowach
»Royal County of Berkshire” ze wzgledu na fakt, ze okalaja one element figuratywny
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zgloszonego znaku towarowego, Sad uznaje, ze zwlaszcza stwierdzenie zawarte
w pkt 31 zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktérym sposéb, w jaki stowa stanowiace
element slowny omawianego oznaczenia zostaly zapisane, istotnie wzmacnia
dominujacy charakter elementu przedstawiajacego gracza w polo, umozliwia
skarzacej poznanie dokladnej przyczyny, dla ktérej Izba Odwolawcza uznala, ze
element slowny nie jest elementem dominujacym, a w konsekwencji odrzucita
sposéb rozumowania przyjety przez Wydzial Sprzeciwéw.

Nastepnie w odniesieniu do toku rozumowania Wydzialu Sprzeciwéw, zgodnie
z ktérym wczedniejszy znak towarowy POLO odnosi sie ogélnie do sportu, podczas
gdy zgloszony znak towarowy pozwala specyficznie okresli¢ klub polo, nalezy
zauwazy¢, ze wbhrew temu, co podnosi skarzaca, wspomniany sposéb rozumowania
nie zostal podwazony przez Izbe Odwolawcza. W istocie w pkt 32 zaskarzonej
decyzji Izba Odwolawcza wyraznie potwierdza, ze stowa ,Royal County of Berkshire
Polo Club” moga oznacza¢ dla konsumenta angielskiego konkretny klub lub osoby
grajace w polo.

Z uwagi na to, ze rozpatrywane lacznie podstawy zaskarzonej decyzji ukazuja w jasny
sposéb tok rozumowania w zakresie oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad, nalezy stwierdzié, iz pierwszy zarzut powinien zosta¢ oddalony jako
bezzasadny.

W przedmiocie drugiego zarzutu skarzgcej, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzqdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podnosi kilka argumentéw, ktére zasadniczo maja na celu powotanie si¢ na
naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Skarzaca wskazuje, po pierwsze, ze w zaskarzonej decyzji w sposéb niewla$ciwy
dokonano rozbioru zgloszonego znaku towarowego i nie uznano go za calos¢, ale za
szereg element6éw, ktérym przypisano wartosci, cechy odrdzniajace lub rézna
zdolno$¢ do bycia dostrzezonymi.

Po drugie, skarzaca kwestionuje decyzje Izby Odwolawczej w zakresie, w jakim
stwierdzila ona, ze zadne ze sié6w ,Royal County of Berkshire Polo Club”,
stanowiacych element stowny omawianego oznaczenia nie zostalo w szczegdlny
sposéb wyrézinione w stosunku do elementu figuratywnego wspomnianego
oznaczenia, a mianowicie medalionu przedstawiajacego jezdZca grajacego w polo.
Taki wniosek pozostaje w oderwaniu od faktu, ze slowa te sa réwnie wazne co
element figuratywny. Z tego punktu widzenia w niniejszym przypadku slowa te sa
dostrzegalne i wyraznie przykuwaja uwage ze wzgledu na ich rozmiar, przedstawie-
nie typograficzne i kréj pisma w postaci bialych majuskul. Uznajac element
figuratywny za dominujacy i odznaczajacy si¢ element oznaczenia, Izba Odwolawcza
dokonala zatem blednej oceny.

Po trzecie, skarzaca kwestionuje zawarte w zaskarzonej decyzji odniesienie do
oderwanego charakteru zgloszonego znaku towarowego. Zdaniem skarzacej
odniesienie to nie uwzglednia faktu, ze chodzi tutaj o znak towarowy pochodzenia,
czyli wskazujacy na to, iz towary pochodza z Royal County of Berkshire Polo Club.

Po czwarte, skarzaca utrzymuje, ze w przypadku gdy nie zostanie stwierdzona
niewazno$¢ zaskarzonej decyzji, zostanie ustanowiony niestuszny i nieuzasadniony
monopol interwenienta na uzywanie elementu figuratywnego przedstawiajacego
jezdZca grajacego w polo. Zdaniem skarzacej byloby to niestuszne i niedopuszczalne,
szczegblnie ze wzgledu na liczbe rejestracji znakéw towarowych dla towaréw
nalezacych do klasy 3, ktére zostaly przyznane innym klubom polo. W tym
wzgledzie skarzaca powoluje sie na rejestracje znakéw towarowych: brytyjskiego
nr 1 558 682 i wspélnotowego nr 980 995.

II - 254



27

28

29

30

ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB PRZECIWKO OHIM — POLO/LAUREN
(ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB)

Po piate, zdaniem skarzacej Izba Odwolawcza naruszyla prawo poprzez zastosowa-
nie w rzeczywistosci kryterium, w ktérym przypuszczalny stopienn podobieristwa
rozpatrywanych znakéw towarowych zastapil kryterium, ktére powinno bylo zostaé
zastosowane w przypadku prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, tj. uwzgled-
nienie wszystkich czynnikéw wystepujacych w danym przypadku.

OHIM zwraca uwage, ze po pierwsze, Izba Odwolawcza, rozpatrujac zgloszony znak
towarowy jako calos¢, stusznie stwierdzila, ze pod wzgledem wizualnym wizerunek
gracza w polo stanowi element dominujacy. Zdaniem OHIM Izba Odwotawcza
uznala, ze mimo wystepowania pomiedzy oznaczeniami pewnych réznic, nie
wystarczaja one, aby zréwnowazy¢ podobienistwa, w szczegélnosci, jesli wzia¢ pod
uwage zasade niedoskonalej pamieci konsumenta. OHIM wnioskuje z tego, ze
argument skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza nie rozpatrzyla zgloszonego
znaku towarowego jako calosci, jest oczywiscie bezzasadny. Zdaniem OHIM Izba
Odwotawcza nie przypisata nadmiernego znaczenia logotypowi jezdzca w oderwaniu
od innych elementéw i w konsekwencji nie posuneta si¢ za daleko w swojej analizie
spornych oznaczen.

Po drugie, zdaniem OHIM Izba Odwotawcza prawidlowo wskazala na oderwany
charakter wizerunku jeidZca grajacego w polo w stosunku do danych towaréw
nalezacych do klasy 3. W tym zakresie rozumowanie skarzacej dotyczace znaku
towarowego pochodzenia mozna by podzieli¢, gdyby zgloszony znak towarowy
zostal zgloszony jedynie dla uslug nalezacych do klasy 41, a mianowicie dziatalno$ci
sportowej lub dziatalno$ci klubu polo.

Po trzecie, zdaniem OHIM zaskarzona decyzja nie przyznaje interwenientowi
niestusznego i nieuzasadnionego monopolu na uzywanie wizerunku gracza w polo.
W opinii OHIM Izba Odwolawcza w pelni zasadnie uznala, ze wizerunek jezdzca
grajacego w polo samoistnie posiada charakter wysoce odrézniajacy w odniesieniu
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do objetych wcze$niejsza rejestracja brytyjska towaréw nalezacych do klasy 3,
poniewaz chodzi tutaj o wizerunek o silnie fantazyjnej tre$ci. Zdaniem OHIM bez
watpienia taki wizerunek ma oderwany charakter w stosunku do omawianych
towaréw i zasluguje na to, by by¢ chronionym wobec pézZniejszych zgloszen
zawierajacych na tyle podobny wizerunek, ze mogloby doj$¢ do pomytki. OHIM
podnosi, ze w omawianym przypadku odrézniajacy charakter uzyskany przez
wczesniejszy znak towarowy stanowi dodatkowy czynnik uzasadniajacy jego ochrone
wobec péiniejszych znakéw towarowych zawierajacych, jako element dominujacy,
podobny wizerunek gracza w polo. Jesli chodzi o powotywanie si¢ przez skarzaca na
rejestracje przyznane dla towaréw nalezacych do klasy 3 innym klubom polo, OHIM
precyzuje, ze w przypadku brytyjskiego znaku towarowego nr 1 558 682 rejestracja
zostala dopuszczona po wyrazeniu zgody przez wlasciciela brytyjskiego znaku
towarowego nr 657 864, bedacego interwenientem w niniejszym postepowaniu.
W odniesieniu do wspélnotowego znaku towarowego nr 980 995 OHIM zwraca
uwage, ze Izba Odwolawcza wskazala w decyzji, ze przedstawia on dwéch graczy
w polo.

Po czwarte, zdaniem OHIM Izba Odwolawcza nie naruszyla prawa, zastepujac
kryterium prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad kryterium polegajacym na
przypuszczalnym stopniu podobienstwa oznaczern. OHIM podnosi w tym zakresie,
ze istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad zostatlo prawidlowo
wykazane przez Izbe Odwolawcza, poniewaz w swej analizie uwzglednila ona
wszystkie czynniki istotne w danym przypadku, a mianowicie cze$ciowa identycz-
no$¢ lub podobienistwo towaréw, wizualne i koncepcyjne podobieristwo oznaczen,
wysoce odrézniajacy — zarazem samoistny, jak i uzyskany w nastepstwie uzywania
— charakter wizerunku gracza w polo wystepujacego we wczeéniejszych znakach
towarowych interwenienta oraz istnienie rodziny znakéw towarowych powiazanych
ze soba z uwagi na koncept gry polo dla towaréw nalezacych do klasy 3.

Interwenient podkre$la w pierwszej kolejnoéci, ze wizualne wrazenie wywierane
przez wizerunek jezdZca jest duzo silniejsze i latwiej moze zosta¢ zapamietane niz
element stowny znaku towarowego. W istocie, po pierwsze, element stowny stanowi
dodatek, poniewaz skiada sie on z szesciu sléw zapisanych stosunkowo malymi
literami, ktére sa szczegélnie trudne do odczytania z uwagi na fakt, iz zostaly one
umieszczone w ksztalt medalionu. Ponadto zadne z tych sléw nie ma charakteru
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przewazajacego. Po drugie, z uwagi na to, ze przecietny konsument rzadko kiedy ma
okazje dokona¢ uwaznej analizy znaku towarowego, a zatem zachowuje on
w pamieci jedynie jego niedoskonaly obraz lub niedoskonale wspomnienie, jest
malo prawdopodobne, aby zachowany przez konsumenta w pamieci niedoskonaly
obraz znaku towarowego umozliwil mu zapamietanie elementu stownego tego
znaku towarowego. W tym zakresie interwenient podnosi ponadto, ze podejscie
skarzacej, polegajace na uznaniu stéw tworzacych element stowny zgloszonego
znaku towarowego za dominujaca ceche tego znaku towarowego z uwagi na to, ze sa
one widoczne, jest oderwane, po pierwsze, od wywieranego przez ten znak
calo$ciowego wrazenia i po drugie, od faktu, ze przecietny konsument nie
przeprowadza szczegbélowej analizy znaku towarowego i zwykle zachowuje
w pamieci jedynie jego niedoskonaly obraz.

W drugiej kolejnosci, jesli chodzi o oderwany charakter zwiazku pomiedzy
zgloszonym znakiem towarowym a towarami, interwenient podnosi, po pierwsze,
ze ten znak towarowy nie wykazuje zadnego zwiazku z towarami nalezacymi do
klasy 3 i Zadne z jego znaczen nie przywoluje na mysl tych towardw oraz po drugie,
ze zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego nie dotyczy towaréw lub ustug
zwiazanych z gra polo, ale towaréw pozostajacych calkowicie bez zwiazku z tym
sportem.

W trzeciej kolejnos$ci argument skarzacej, zgodnie z ktérym, jesli nie zostanie
stwierdzona niewazno$¢ decyzji Izby Odwolawczej, to przyczyni sie ona do
ustanowienia niestusznego i nieuzasadnionego monopolu interwenienta na uzywa-
nie wizerunku gracza w polo, stanowi, zdaniem interwenienta, domysélne przyznanie
przez skarzaca, ze jej logotyp jeidica jest podobny do ktéregokolwiek
z wezesniejszych znakéw towarowych interwenienta, jak réwniez przyznanie faktu,
ze istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad odbiorcéw. Zdaniem
interwenienta odmowa rejestracji pdzniejszego znaku towarowego jest
w konsekwencji w pelni uzasadniona. W tym zakresie interwenient podnosi réwniez
argument, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza slusznie uznala, ze skarzaca nie
przedstawila dowodu uzywania — w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 3
— innych znakéw towarowych zawierajacych element w postaci gracza w polo. Po
pierwsze, jesli chodzi o rejestracje brytyjskiego znaku towarowego nr 1 558 682,
interwenient podnosi, Ze rejestracja ta miata miejsce w nastepstwie wyrazenia przez
niego zgody. Po drugie, w odniesieniu do wspélnotowego znaku towarowego

II - 257



35

36

37

WYROK Z DNIA 21.2.2006 r. — SPRAWA T-214/04

nr 980 995 interwenient odsyla do decyzji Izby Odwotawczej, w ktérej wskazala ona,
ze oznaczenie to przedstawia dwéch graczy w polo.

W czwartej kolejnoéci interwenient zwraca uwage, ze w ramach oceny istnienia
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad Izba Odwolawcza z dokladnoscia
uwzglednila fakt, ze po pierwsze, znak towarowy interwenienta uzyskal charakter
dodatkowo odrézniajacy w nastepstwie uzywania i po drugie, Ze w odniesieniu do
towaréw nalezacych do klasy 3 interwenient wypracowal rodzine znakéw
towarowych zwiazanych koncepcyjnie z gra polo.

Whniosek, zgodnie z ktérym towary zawarte w zgloszeniu wspélnotowego znaku
towarowego sa identyczne z towarami objetymi wcze$niejszymi znakami towaro-
wymi interwenienta lub sa do nich podobne, jest w odczuciu interwenienta
dodatkowym elementem potwierdzajacym istnienie prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad. Interwenient przypomina w tym wzgledzie orzecznictwo Trybunatu,
zgodnie z ktérym niewysoki stopienn podobienstwa oznaczonych towaréw lub ustug
moze zosta¢ zréwnowazony wysokim stopniem podobieristwa znakéw towarowych
i odwrotnie (wyrok Trybunalu z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Mevyer, Rec. str. I-3819).

Ocena Sadu

Na wstepie nalezy przypomnieé, ze zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela wczesniejszego znaku
towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sig, jezeli z powodu
identycznos$ci lub podobienstwa do wcze$niejszego znaku towarowego, identycz-
nosci lub podobienistwa towardw lub uslug istnieje prawdopodobienistwo wprowa-
dzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest
chroniony. Na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94
wczesniejsze znaki towarowe oznaczaja znaki towarowe zarejestrowane w panstwie
czlonkowskim, w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku o rejestracje jest
wczeéniejsza od daty zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego.
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Z utrwalonego orzecznictwa wynika réwniez, ze caloéciowej oceny prawdopodo-
bienstwa wprowadzenia w blad, w zakresie podobienistwa wizualnego, fonetycznego
czy koncepcyjnego spornych oznaczen, nalezy dokonywaé w oparciu o wywierane
przez nie calosciowe wrazenie, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych (zob. podobnie wyrok Trybunatu z dnia 11 listopada
1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 23, oraz ww. wyrok
w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25).

Nalezy takze przypomnie¢, ze zlozony znak towarowy mozna uznaé za podobny do
innego znaku towarowego — identycznego lub podobnego do jednego z elementéw
zlozonego znaku towarowego — jedynie w sytuacji, gdy element ten stanowi element
dominujacy w wywieranym przez zlozony znak towarowy calo$ciowym wrazeniu.
Tak jest w przypadku, gdy element ten moze samodzielnie zdominowa¢ wyobrazenie
tego znaku zachowane w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw, przez co pozostale
elementy znaku towarowego nie sa dostrzegalne w wywieranym przez ten znak
calo$ciowym wrazeniu [wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01
Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec.
str. 11-4335, pkt 33].

To wlasnie w $wietle tych rozwazah nalezy zbada¢ dokonana przez Izbe
Odwolawcza w odniesieniu do spornych znakéw towarowych ocene prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w btad.

W pierwszej kolejnosci nalezy podkreslié, ze po pierwsze, uznajac element
figuratywny za element dominujacy zgloszonego znaku towarowego, Izba Odwota-
wcza nie zaniechala tylko z tego powodu uwzglednienia elementu slownego tego
znaku przy poréwnaniu tych dwéch oznaczen pod wzgledem wizualnym. W istocie
dokonujac tego poréwnania, Izba Odwolawcza wyraznie wzieta pod uwage sposéb,
w jaki slowa te zostaly zapisane. Twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym Izba
Odwolawcza nie rozpatrywala zgloszonego znaku towarowego jako calosci, jest
zatem oczywiscie bezzasadne. Po drugie, Izba Odwolawcza slusznie uznala element
figuratywny za element dominujacy zgloszonego znaku towarowego. W istocie to
wlasnie gracz w polo, tj. element figuratywny, nadaje temu znakowi charakter
odrézniajacy i to wlasnie on moze zosta¢ najlatwiej zapamietany przez konsumen-
téw. Natomiast element slowny zgloszonego znaku towarowego, skladajacy sie
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z szeSciu stéw zapisanych stosunkowo malymi literami, ktére ze wzgledu na ich
umieszczenie w ksztalcie medalionu sa trudne do odczytania, nie jest tak bardzo
znaczacy w wywieranym przez ten znak calosciowym wrazeniu. Ponadto obecnos¢
elementu slownego w ksztalcie medalionu dodatkowo przyczynia sie do podkres-
lenia elementu figuratywnego tego znaku, przez co dominujacy charakter tego
ostatniego zostal jeszcze bardziej wzmocniony.

W drugiej kolejnosci nalezy dokona¢ analizy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym
zawarte w zaskarzonej decyzji odniesienie do oderwanego charakteru znaku
towarowego nie uwzglednia okoliczno$ci, ze znak ten zawiera wskazéwke
pochodzenia, wobec czego wskazuje, ze towary pochodza z Royal County of
Berkshire Polo Club. W tym zakresie nalezy zauwazy¢, ze w pkt 31 zaskarzonej
decyzji Izba Odwolawcza wskazala, ze element figuratywny zgloszonego znaku
towarowego, uznany za element dominujacy tego znaku, pozostaje w oderwaniu od
towar6w, dla ktérych wniesiono o rejestracje tego znaku. Uwaga ta jest calkowicie
prawidlowa, poniewaz jest niezaprzeczalne, ze koncept sportu polo wylaniajacy sie
ze zgloszonego znaku towarowego, nie ma zadnego zwiazku z towarami nalezacymi
do klasy 3, dla ktérych wniesiono o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego.
Wrynika z tego, ze zagadnienie, czy w zaskarzonej decyzji uwzgledniono fakt, ze
chodzi tutaj o znak towarowy pochodzenia, nie jest istotne dla rozstrzygniecia
niniejszego sporu.

W trzeciej kolejno$ci Sad stwierdza, ze argument, zgodnie z ktérym jesli nie zostanie
stwierdzona niewazno$¢ decyzji Izby Odwolawczej, to zostanie ustanowiony
niestuszny i nieuzasadniony monopol interwenienta na uzywanie wizerunku gracza
w polo, co umozliwi mu sprzeciwienie si¢ wszystkim pdézniejszym zgloszeniom
zawierajacym podobny logotyp, nie moze zosta¢ uwzgledniony. W tym zakresie
nalezy zauwazy¢, ze Izba Odwolawcza w pelni zasadnie uznala, ze gracz w polo
zawiera samoistnie charakter wysoce odrézniajacy w odniesieniu do towardéw
nalezacych do klasy 3, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, a ktére
sa obecnie objete wczesniejsza rejestracja brytyjska, poniewaz w stosunku do tych
towaréw wizerunek gracza w polo jest obrazem o silnie fantazyjnej tresci. Taki
wizerunek nalezy uzna¢ za oderwany od omawianych towaréw i zastuguje on na
bycie chronionym wobec pézniejszych zgloszen zawierajacych na tyle podobny
wizerunek, ze moga one zosta¢ pomylone. W istocie interes systemu prawnego
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wspélnotowego znaku towarowego polega dokladnie na tym, ze pozwala on
posiadaczowi wczeéniejszego znaku towarowego na sprzeciwienie sie¢ rejestracji
péZniejszych znakéw towarowych niestusznie odnoszacych korzysci wynikajace
z charakteru odrézniajacego lub renomy wczeéniejszego znaku towarowego. Tak
wiec daleki od przyznania nieslusznego i nieuzasadnionego monopolu posiadaczom
wczeéniejszych znakéw towarowych system ten umozliwia posiadaczom tych
znakéw ochrone i uczynienie dochodowymi istotnych nakladéw poczynionych na
promocje ich weczesniejszych znakéw towarowych.

Wreszcie argument skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza zastapita badanie
prawdopodobiefistwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do omawianych znakéw
towarowych kryterium, w ktérym stopienn podobienistwa tych znakéw zostal
zalozony, réwniez nalezy odrzuci¢ jako bezzasadny. W istocie Izba Odwotawcza
prawidlowo ustalita istnienie prawdopodobiefistwa wprowadzenia w btad
w odniesieniu do omawianych znakéw towarowych, poniewaz w swej analizie
uwzglednila ona wszystkie czynniki istotne w danym przypadku, a mianowicie
cze$ciowa identyczno$¢ lub podobiefistwo towaréw, wizualne i koncepcyjne
podobienistwo oznaczen, silnie odrézniajacy — zaréwno samoistny, jak i uzyskany
w nastepstwie uzywania — charakter wizerunku gracza w polo w znaku towarowym
nalezacym do interwenienta oraz istnienie rodziny znakéw towarowych nalezacych
do interwenienta powiazanych ze soba z uwagi na koncept gry polo dla towaréw
nalezacych do klasy 3.

Wrynika z tego, ze poniewaz skarzaca nie wykazala naruszenia przez Izbe
Odwolawcza art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, niniejszy zarzut nalezy
oddali¢.
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W przedmiocie wniosku interwenienta wniesionego na podstawie art. 134 § 3
regulaminu Sqdu

Argumenty interwenienta

W odpowiedzi na skarge interwenient wniést przede wszystkim o zmiane decyzji
Izby Odwotawczej w zakresie, w jakim odrzuca ona sprzeciw w odniesieniu do
nastepujacych towaréw wymienionych we wniosku o rejestracje wspélnotowego
znaku towarowego: ,$rodki wybielajace i inne substancje stosowane w praniu; §rodki
do polerowania, szorowania i $cierania”. Interwenient uwaza bowiem, ze towary te
moga zosta¢ zréwnane z mydlami, ktére sa objete jego znakiem towarowym
zarejestrowanym w Zjednoczonym Kroélestwie pod numerem 657 864. Podobiesi-
stwo tych towaréw do mydel wynika z faktu, ze wszystkie one moga by¢ uzywane do
czyszczenia domu, moga by¢ sprzedawane w taki sam sposéb, by¢ wyeksponowane
w tych samych dzialach (w przypadku ich sprzedazy w sieci masowej dystrybucji),
by¢ uzywane wspélnie z innymi produktami oraz z faktu, ze wytwarzajace ten rodzaj
towaréw przedsiebiorstwa oferuja kompletna game $rodkéw do czyszczenia.
W konsekwencji z uwagi na podobienistwo mydel i wyzej wskazanych towaréw,
jak réwniez prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad stwierdzone w odniesieniu
do tych dwoéch znakdéw towarowych, Izba Odwolawcza powinna byla odrzucié
wniosek o rejestracje dla wszystkich wskazanych towaréw, wlaczajac w to ,$rodki
wybielajace i inne substancje stosowane w praniu; $rodki do polerowania,
szorowania i §cierania”.

Interwenient zarzuca zaskarzonej decyzji réwniez to, ze nie uwzglednila ona
sprzeciwu w oparciu o inne posiadane przez niego znaki towarowe. W szczegdlnosci
kwestionuje on pkt 44 zaskarzonej decyzji, w ktérym wskazano, ze rdznice
wystepujace miedzy zgloszonym znakiem towarowym a jego pozostalymi wczeéniej-
szymi znakami towarowymi, wymienionymi w pkt 5 powyzej, sa bardziej liczne niz
podobienistwa wizualne i fonetyczne. W tym zakresie interwenient wyréznia
stwierdzenia Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérymi, po pierwsze, cztery z jego
innych wcze$niejszych znakéw towarowych nie przedstawiaja jezdica grajacego
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w polo i, po drugie, w czterech pozostalych wczesniejszych znakach towarowych, tj.
tych, ktére przedstawiaja gracza w polo, elementem dominujacym jest wyraz ,polo”.

Interwenient utrzymuje, ze zgloszony znak towarowy i pozostale wczesniejsze znaki
towarowe sa podobne oraz ze istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad
zainteresowanego kregu odbiorcéw. Po pierwsze, zgloszony znak towarowy
odwotuje si¢ do konceptu gry polo jako sportu, ktéry jest tym samym konceptem
stanowiagcym zrédlo znaku towarowego. Zatem koncept ten dokladnie odpowiada
konceptowi, do ktérego odwoluja sie pozostale znaki towarowe, wobec czego
pozostale wcze$niejsze znaki towarowe i zgloszony znak towarowy sa bardzo
podobne pod wzgledem koncepcyjnym. Po drugie, ze wzgledu na fakt, ze wszystkie
wczesniejsze znaki towarowe posiadaja charakter szczegdlnie odrézniajacy —
zaréwno samoistny, jak i uzyskany w nastepstwie ich uzywania — jak réwniez
ze wzgledu na fakt, ze dla celéw oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
uznaje si¢, iz konsument zachowuje w pamieci jedynie niedoskonaly obraz znaku
towarowego, jest prawdopodobne, ze konsumenci moga pomyli¢ zgloszony znak
towarowy z innym znakiem towarowym nalezacym do rodziny znakéw towarowych
interwenienta.

Interwenient wnioskuje z tego, ze Izba Odwolawcza w sposéb niewystarczajacy
dokonala badania zagadnienia podobienistwa koncepcyjnego pomiedzy zgloszonym
znakiem towarowym a pozostalymi wczedniejszymi znakami towarowymi
i zaniechala orzeczenia w przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.

Ocena Sadu

Wnoszac do Sadu, po pierwsze, o zmiane decyzji Izby Odwolawczej w zakresie,
w jakim odrzucila ona sprzeciw w odniesieniu do srodkéw wybielajacych i innych
substancji stosowanych w praniu oraz $rodkéw do polerowania, szorowania
i $cierania, jak réwniez, po drugie, o uwzglednienie sprzeciwu dla wszystkich
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towaréw wymienionych w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego w oparciu
zar6wno o wczeéniejszy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym Krélestwie
pod numerem 657 864, jak i o pozostale wczeéniejsze znaki towarowe, interwenient
korzysta z przyznanej mu przez art. 134 § 3 regulaminu mozliwoéci przedstawienia
w odpowiedzi na skarge zada majacych na celu zmiane decyzji izby odwolawczej
w zakresie nieuwzglednionym w skardze.

W takim przypadku zgodnie z art. 135 § 3 regulaminu pozostale strony moga
w terminie dwéch miesiecy od daty doreczenia im odpowiedzi na skarge przedlozyé
pismo, ktérego tresé¢ ogranicza sie do odpowiedzi na zadania i zarzuty przedstawione
po raz pierwszy w odpowiedzi interwenienta na skarge. Ani OHIM, ani skarzaca nie
skorzystaly z takiej mozliwosci. Natomiast podczas rozprawy zaréwno skarzaca, jak
i OHIM, zajeli stanowiska w przedmiocie zadania interwenienta. W tym zakresie
skarzaca wniosla do Sadu o oddalenie tego Zadania jako bezzasadnego. OHIM
wypowiedzial sie jedynie w odniesieniu do czesci zadania dotyczacego odrzucenia
przez Izbe Odwolawcza sprzeciwu w zakresie $rodkéw wybielajacych i innych
substancji stosowanych w praniu, jak réwniez §rodkéw do polerowania, szorowania
i $cierania. Wskazal on, ze w tym wzgledzie podziela on stanowisko interwenienta.

Przede wszystkim nalezy zauwazy¢, ze o ile prawda jest, ze znaczna cze$¢ towaréw
oznaczonych wczeéniejszym graficznym znakiem towarowym zarejestrowanym
w Zjednoczonym Krélestwie pod numerem 657 864 jest wykorzystywana wylacznie
jako produkty pielegnacyjne lub $rodki higieny osobistej, o tyle nie odnosi si¢ to do
mydel, ktére pelnia podwdjna role. W istocie nawet jesli mydta sa uzywane do mycia
ciala i nadania im zapachu lub przyjemnego wygladu, to nie wynika z tego, czego
Izba Odwolawcza nie wskazala w pkt 22 zaskarzonej decyzji, ze nie mogg by¢ one
uzywane réwniez jako $rodki do utrzymania domu. Z tego wzgledu sa one
poréwnywalne ze $rodkami wybielajacymi i innymi substancjami stosowanymi
w praniu, jak réwniez ze $rodkami do polerowania, szorowania i S$cierania.
W konsekwencji miedzy mydlami, objetymi wcze$niejszym graficznym znakiem
towarowym zarejestrowanym w Zjednoczonym Kroélestwie pod numerem 657 864,
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a $rodkami wybielajacymi i innymi substancjami stosowanymi w praniu, jak réwniez
érodkami do polerowania, szorowania i §cierania, dla ktérych skarzaca wniosta
o rejestracje, wystepuje podobienistwo. Z uwagi na to podobienistwo stwierdzone
przez Izbe Odwotawcza prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad rozciaga sie
réwniez na $rodki wybielajace i inne substancje stosowane w praniu, jak réwniez
érodki do polerowania, szorowania i $cierania, wobec czego nalezy stwierdzi¢
niewazno$¢ decyzji Izby Odwolawczej w czesci, w jakiej nie odrzucita ona wniosku
o rejestracje wspolnotowego znaku towarowego dla tych towaréw. Zgodnie z art. 63
rozporzadzenia nr 40/94 OHIM jest zobowiazany do podjecia niezbednych srodkéw
w celu zastosowania si¢ do tego czeéciowego stwierdzenia niewaznosci.

W odniesieniu do zadania interwenienta majacego na celu uwzglednienie sprzeciwu
w oparciu o jego wczeéniejsze znaki towarowe inne niz znak towarowy
zarejestrowany w Zjednoczonym Krélestwie pod numerem 657 864 nalezy
zauwazy¢, ze takie zadanie moze co najwyzej prowadzi¢ do tego samego rezultatu
co zadanie wynikajace z poprzedniego punktu, tj. calkowitego odrzucenia zgloszenia
wspdélnotowego znaku towarowego dla towaréw nalezacych do klasy 3. Poniewaz
zadanie interwenienta opierajace si¢ na tej drugiej podstawie stalo si¢ bezprzedmio-
towe, nalezy je oddalic.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciazona, na Zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obciazy¢ ja kosztami postepowania. Podczas
rozprawy interwenient réwniez wniést o obciazenie skarzacej kosztami postepowa-
nia. Okoliczno$¢, ze przedstawil on taki wniosek dopiero na rozprawie, nie stoi na
przeszkodzie jego uwzglednieniu (wyrok Trybunalu z dnia 29 marca 1979 r.
w sprawie 113/77 NTN Toyo Bearing i in. przeciwko Radzie, Rec. str. 1185, oraz
opinia rzecznika generalnego J. P. Warnera, Rec. str. 1212, 1274). Nalezy zatem
obciazy¢ skarzaca calo$cia kosztéw postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZE] INSTANCII (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaino$¢ zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim
dopuszcza ona na rzecz Royal County of Berkshire Polo Club Ltd
rejestracje zgloszenia znaku towarowego dla nastepujacych towaréw
nalezacych do klasy 3: $rodki wybielajace i inne substancje stosowane
w praniu oraz $rodki do polerowania, szorowania i $cierania.

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Skarzaca ponosi wlasne koszty oraz zostaje obciazona kosztami poniesio-
nymi przez Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) oraz przez interwenienta.

Vilaras Martins Ribeiro Jurimae

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 lutego 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Vilaras
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