PJ] HUNGARY PRZECIWKO OHIM — PEPEKILLO (PEPEQUILLO)

WYROK SADU (piata izba)
z dnia 19 maja 2011 r.*

W sprawie T-580/08

PJ Hungary Szolgaltat6 kft (P] Hungary kft), z siedziba w Budapeszcie (Wegry),
reprezentowanej przez adwokatéw M.H. Granada Carpentera oraz C. Gutiérreza
Martineza,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez O. Mondéjara Ortufa, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

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

Pepekillo, SL, z siedziba w Algésiras (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata
J. Garrida Pastora,

* Jezyk postepowania: hiszpariski.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
30 kwietnia i z dnia 24 wrzes$nia 2008 r. (obydwie ogloszone w sprawie R 722/2007-1),
dotyczace, odpowiednio, wniosku Pepekillo, SL, o przywrécenie stanu poprzedniego
i postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy P] Hungary Szolgaltaté kft (P] Hungary
kft) a Pepekillo,

SAD (piata izba),

w skladzie: S. Papasavvas, prezes, V. Vadapalas (sprawozdawca) i K. O’Higgins,
sedziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 24 grudnia 2008 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge ztozong przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 30 kwietnia 2009 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie
Sadu w dniu 31 marca 2009 r.,

po zapoznaniu sie z replika ztozong w sekretariacie Sagdu w dniu 9 lipca 2009 r.,

uwzgledniajgc fakt, ze w terminie miesiaca od dnia powiadomienia stron o zakoncze-
niu procedury pisemnej nie wplynat Zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i po-
stanowiwszy, na podstawie sprawozdania sedziego sprawozdawcy i w zastosowaniu
art. 135a regulaminu postepowania przed Sadem, orzec w przedmiocie skargi bez
przeprowadzenia cze$ci ustnej postepowania,

uwzgledniajac zmiany w skladzie izb Sadu,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 20 listopada 2003 r. M.S.L. zlozyla w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie wspdlnotowego zna-
ku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmia-
nami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Znak towarowy objety wnioskiem o rejestracje to oznaczenie stowne PEPEQUILLO.

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 18, 25 i 35 w ro-
zumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji to-
wardw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r. ze zmianami
i odpowiadaja, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 18: ,skora i imitacje skéry, wyroby z tych materiatéw nieujete w innych kla-
sach; skory zwierzece; kufry i walizki; parasole zwykle, parasole przeciwstonecz-
ne i laski; bicze i wyroby rymarskie”;
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— klasa 25: ,0dziez, obuwie, nakrycia glowy”;

— klasa 35: ,uslugi handlu detalicznego bez wzgledu na cel; uslugi doradcze przy
eksploatacji przedsigbiorstwa handlowego na zasadach franczyzy; ustugi promo-
cji i sprzedazy za posrednictwem sieci informatycznych; ustugi agencji importu
i eksportu”

Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostato opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 36/2004 z dnia 6 wrze$nia 2004 r.

Prawa wynikajace ze zgloszenia zostaly nastepnie przeniesione na interwenienta,
Pepekillo, SL.

W dniu 1 grudnia 2004 r. spétka bedaca osoba trzecia wniosla sprzeciw na podstawie
art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009) wo-
bec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla towaréw i ustug, o ktérych mowa
w pkt 3 powyzej.

Sprzeciw zostal uzasadniony istnieniem nastepujacych wcze$niejszych znakéw
towarowych:

— rejestracja w Hiszpanii w 1997 r. pod numerem 1627317 stownego znaku towaro-
wego PEPE;

— rejestracja w Hiszpanii pod numerem 1719159 nastepujacego graficznego znaku
towarowego:

PEPHE
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rejestracja wspolnotowa pod nr 345496 stownego znaku towarowego PEPE
z dnia 20 pazdziernika 1998 r. ;

rejestracja w Hiszpanii w 1991 r. pod nr 1290744 slownego znaku towarowego
PEPE JEANS;

rejestracja wspélnotowa pod nr 1807379 slownego znaku towarowego PEPE
JEANS z dnia 3 sierpnia 2001 r. ;

rejestracja w Hiszpanii w 1995 r. i 1996 r. pod nr 1905641, 1769278 i 1769576
nastepujacych graficznych znakéw towarowych:

— przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego:
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— przedstawionego ponizej graficznego znaku towarowego:

LONDON

— rejestracja wspdélnotowa pod nr pod nr 287029 z dnia 16 lipca 1998 r. przedsta-
wionego ponizej graficznego znaku towarowego:

— innymi rejestracjami, miedzy innymi w Hiszpanii, zawierajacych wyrazenia , pepe
jeans” lub stowo ,pepe” jako znakéw towarowych PEPE JEANS PORTOBELLO
(nr 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (nr 2222218), PEPE JEANS Est. 73
W11 (nr 2181476 i nr 2181477), PEPE JEANS M2 (nr 2096733), PEPE BETTY
(nr 1193156), PEPECO (nr 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (rejestracja wspol-
notowa pod nr 3342649), PEPE CLOTHING (nr 1293444,), PEPE F4 (nr 1704783),
PEPE M3 (nr 1704784), PEPE 2XL (nr 1172266), PEPE M99 (nr 1704781).
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s  Nastepujace towary sg oznaczone wczesniejszymi znakami towarowymi:

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 1627317 towary nalezace do kla-
sy 18 i odpowiadajace nastepujacemu opisowi: ,wyroby ze skéry i imitacji skéry;
etykiety ze skory, torby podrézne, plecaki, aktéwki, portmonetki, portfele, saszet-
ki, parasole zwykte, parasole przeciwstoneczne i laski”

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 1719159 towary nalezace do kla-
sy 25 i odpowiadajgce nastepujacemu opisowi: ,konfekcja wszelkiego rodzaju’”.

— w odniesieniu do rejestracji wspélnotowej pod nr 345496 towary nalezace do
klas 18 i 25 i odpowiadajace, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 18: ,torby, torebki, plecaki, teczki szkolne, tornistry, plecaki zotnierskie
walizki, torby uniwersalne, etui, kufry, torby podrézne, woreczki, portfele,
saszetki, parasole zwykle, parasole przeciwstoneczne”;

— klasa 25: ,artykuly odziezowe; paski; dzinsy; obuwie, nakrycia glowy”;

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 1290744 towary nalezace do kla-
sy 25 i odpowiadajace nastepujacemu opisowi: ,0dziez, obuwie, nakrycia glowy”;
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— w odniesieniu do rejestracji wspdlnotowej pod nr 1807379 towary nalezace
zwlaszcza do klas 3 i1 18 i odpowiadajace, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu
opisowi:

— klasa 3: ,produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, kosmetyki, ptyny do
pielegnacji wloséw, sztuczne rzesy, kleje do mocowania sztucznych rzes”;

— klasa 18: ,woreczki, siatki, plecaki, teczki szkolne, plecaki, walizki, duze torby,
etui, kufry, torby podrézne, woreczki, teczki (galanteria skérzana), parasole
zwykle, parasole przeciwstoneczne”

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 1905641, 1769728 i 1769576 to-
wary nalezace do klas 3, 18 i 25 i odpowiadajace, dla kazdej z tych klas, nastepu-
jacemu opisowi:

— klasa 3: ,produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, kosmetyki, ptyny do
pielegnacji wloséw, sztuczne rzesy, kleje do mocowania sztucznych rzes”;

— klasa 18: ,wyroby ze skéry i imitacje skory, etykiety ze skdry, torebki, waliz-
ki, artykuly podrézne, parasole przeciwstoneczne, laski, teczki uczniowskie
i plecaki, wszystko ze skory”;

— klasa 25: ,o0dziez, obuwie, z wyjatkiem obuwia ortopedycznego, nakrycia
gIOWY”;
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— w odniesieniu do rejestracji wspélnotowej pod nr 287029 towary nalezace do
klas 18 i 25 i odpowiadajace, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 18: ,torby, torebki, plecaki, teczki szkolne, tornistry, plecaki zotnierskie,
plecaki, walizki, torby uniwersalne, etui, kufry, torby podrézne, portmonetki,
portfele kieszeniowe, saszetki, parasole zwykle, parasole przeciwsloneczne”;

— klasa 25: ,,artykuly odziezowe; paski; dzinsy; obuwie i nakrycia glowy”;

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 2181476, 2181477 i 1704783 to-
wary nalezace do klas 18 i 25 i odpowiadajace, dla kazdej z tych klas, nastepujace-
mu opisowi:

— klasa 18: ,skdra i imitacje skdry, wyroby z tych materiatéw nieujete w innych
klasach; skéry zwierzece; kufry i walizki; parasole zwykle, parasole przeciw-
stoneczne i laski; bicze i wyroby rymarskie”;

— klasa 25: ,0dziez, obuwie (z wyjatkiem obuwia ortopedycznego), nakrycia
glowy”;

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 1704781, 1704784 i 2222218 to-
wary nalezace do klasy 25 i odpowiadajace nastepujacemu opisowi: ,0dziez, obu-
wie (z wyjatkiem obuwia ortopedycznego), nakrycia glowy”;
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— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 1172266, 1193156, 1293444
i 1652022 towary nalezace do klasy 25 i odpowiadajace nastepujacemu opisowi:
»odziez, obuwie, nakrycia glowy”;

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 1789013 towary nalezace do kla-
sy 25 i odpowiadajace nastepujacemu opisowi: ,odziez, obuwie sportowe (z wy-
jatkiem obuwia ortopedycznego), nakrycia glowy”;

— w odniesieniu do rejestracji w Hiszpanii pod nr 2096733 towary nalezace do kla-
sy 25 i odpowiadajace nastepujacemu opisowi: ,odziez konfekcjonowana, paski
(odziez), dzinsy, obuwie i nakrycia gtowy”;

— w odniesieniu do rejestracji wspdlnotowej pod nr 3342649 towary nalezace
zwlaszcza do klas 18 i 25 i odpowiadajace, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu
opisowi:

— klasa 18: ,wyroby ze skory i imitacji skory, wyroby z tych materialéw nieujete
w innych klasach; skéry zwierzece; kufry i walizki; parasole zwykle, parasole
przeciwstoneczne i laski; bicze i wyroby rymarskie; torby, portmonetki, ple-
caki, portfele, teczki uczniowskie, torby uniwersalne, etui nalezace do kla-
sy 18, teczki, torby podrézne, portfele (kieszeniowe)”;

— Kklasa 25: ,0dziez, odziez konfekcjonowana, paski, dzinsy, obuwie i nakrycia
glowy”.

o Prawa z tych rejestracji zostaly nastepnie przeniesione na skarzacg, P] Hungary Szlol-
galtatd kft (P] Hungary kft).
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W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono podstawy odmowy rejestracji okreslone
w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b)
iart. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009].

W dniu 9 marca 2007 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednit sprzeciw w odniesieniu do
wszystkich towaréw i ustug, wobec ktérych zostal on wniesiony, i odmoéwit rejestracji
zgloszonego znaku towarowego, stwierdzajac, ze uzywajac rzeczonego znaku towa-
rowego, interwenient czerpataby korzysci z renomy wczesniejszych znakéw towaro-
wych PEPE i PEPE JEANS.

W dniu 10 maja 2007 r. interwenient wnidst do OHIM na podstawie art. 57-62 roz-
porzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009) odwotanie od
decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Interwenient zlozyl w OHIM pismo przedstawiajace podstawy swego odwotania
w dniu 13 lipca 2007 r., to znaczy jeden dzien po terminie wyznaczonym na jego
przedstawienie — dniu 12 lipca 2007 r. Powiadomieniem sekretariatu z dnia 19 lip-
ca 2007 r. OHIM poinformowal interwenienta, ze pismo przedstawiajace podstawy
jego odwotania wplyneto po terminie i Ze odwotanie moze zosta¢ odrzucone jako
niedopuszczalne.

Interwenient zlozyl zatem w dniu 12 wrze$nia 2007 r. do OHIM wniosek o przywré-
cenie stanu poprzedniego zgodnie z art. 78 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 81
rozporzadzenia nr 207/2009) zaznaczajac, ze dzialal z zachowaniem starannosci i ze
nie mozna jej przypisa¢ opdznienia w zlozeniu pisma przedstawiajacego podstawy
odwotania, poniewaz opdZnienie to bylo wynikiem dziatania przedsigebiorstwa swiad-
czacego ustugi kurierskie.

Decyzja z dnia 30 kwietnia 2008 r. (zwana dalej ,decyzja dotyczaca przywrdcenia
stanu poprzedniego” Pierwsza Izba Odwolawcza OHIM uwzglednila wniosek inter-
wenienta o przywrdcenie stanu poprzedniego i w konsekwencji orzekta, ze ,pismo
przedstawiajace podstawy odwolania powinno zosta¢ uznane za zlozone w terminie
wyznaczonym w rozporzadzeniu nr 40/94”.
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Decyzja z dnia 24 wrze$nia 2008 r. (zwana dalej ,decyzja co do istoty sprawy”) Pierw-
sza Izba Odwotawcza OHIM uwzglednila réwniez odwotanie wniesione przez inter-
wenienta, uchylajac decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i oddalajac sprzeciw skarzacej.
Stwierdzifa ona w szczegdlnosci, ze z jednej strony nie istnialo zgodnie z art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad, a z dru-
giej strony przepisy art. 8 ust. 5 rzeczonego rozporzadzenia nie mialy zastosowania
w sprawie, ze wzgledu na to, ze kolidujace ze sobg znaki nie sa do siebie podobne.

Izba Odwolawcza stwierdzita miedzy innymi, Ze znaki towarowe réznia sie pod
wzgledem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym, ze nie wykazano, by wczes-
niejsze oznaczenia tworzyly rodzine znakéw towarowych (poza rodzina ,z tytutu re-
jestracji”) i wreszcie, ze argument odnoszacy sie do powszechnej znajomosci i szcze-
golnie odrézniajacego charakteru wczesniejszych oznaczen nie znajdzie w niniejszej
sprawie poparcia.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci decyzji dotyczacej przywrdcenia stanu poprzedniego;

— obcigzenie OHIM kosztami niniejszego postepowania oraz kosztami zwigzanymi
z postepowaniem administracyjnym, ktére toczylo sie¢ przed OHIM.
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OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

W replice skarzaca wniosla do Sadu o obciazenie interwenienta kosztami
postepowania.

Co do prawa

W przedmiocie dokumentow przedstawionych po raz pierwszy przed Sgdem

W zataczniku do skargi skarzaca przedstawita kopie artykutu, jaki zostat opublikowa-
ny w dniu 22 kwietnia 2008 r. w dzienniku hiszpanskim, dotyczacego dziesieciu naj-
bardziej uzywanych w potocznym jezyku hiszpanskim stéw, ktéry odnosil sie miedzy
innymi do wyrazu ,quillo” jako bedacego skrétem wyrazu ,chiquillo”
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Dokument ten, jako przedstawiony po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem, nie
moze zostaé wziety pod uwage. Skarga do Sadu ma bowiem na celu kontrole zgodno-
$ci z prawem decyzji izb odwolawczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia
nr 40/94 (obecnie art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009), nie jest zatem zadaniem Sadu
ponowne badanie stanu faktycznego w $wietle dokumentéw przedstawionych po raz
pierwszy w postepowaniu przed nim. Nalezy zatem odrzuci¢ wyzej wspomniane do-
kumenty bez koniecznosci badania ich sily dowodowej [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM — LT] Diffusion
(ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. s. I1-4891, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].

W przedmiocie Zgdania pierwszego

Na poparcie zadania pierwszego, w ktérym skarzaca wnosi o stwierdzenie niewazno-
$ci decyzji dotyczacej przywrdcenie stanu poprzedniego, podnosi ona jedyny zarzut
naruszenia art. 78 rozporzadzenia nr 40/94.

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze interwenient nie dzialal z zachowaniem wszelkiej starannosci
wymaganej przez art. 78 rozporzadzenia nr 40/94 i ze w zwiazku z tym Izba Odwo-
fawcza nie miata podstaw do tego, aby uwzgledni¢ jej wniosek o przywrdcenie stanu
poprzedniego.

Zdaniem skarzacej interwenient, po pierwsze, wykorzystal maksymalnie termin, kt6-
rym dysponowal w celu zlozenia odwotania od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw OHIM,
po drugie, nie podal ani nie dostarczy! przedsiebiorstwu $wiadczacemu ustugi ku-
rierskie wszystkich danych odbiorcy, po trzecie, nie monitorowal swojej przesylki,
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i po czwarte, nie zlozyt pisma przedstawiajacego podstawy odwotania faksem, mimo
opOznienia, z jakim go przekazal.

Zatem jak uznal OHIM w swojej odpowiedzi na skarge, interwenient udowodnil mi-
nimalng staranno$¢, podczas gdy art. 78 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 stawia wy-
moég zachowania nalezytej staranno$ci przez osobe wnoszaca o przywrdcenie stanu
poprzedniego.

Skarzaca dodaje, ze o ile OHIM i interwenient powolywali si¢ na btad popelniony
przez przedsiebiorstwo §wiadczace ustugi kurierskie celem wytlumaczenia opéznie-
nia w zlozeniu pisma przedstawiajacego podstawy odwolania, o tyle nalezalo wziac
pod uwage fakt, ze na przedstawicielu interwenienta spoczywal obowiazek zacho-
wania wiekszej starannosci, a zatem powinien on przestaé pismo przedstawiajace
podstawy odwolania faksem oraz ze powinien on byt lepiej wypelni¢ druk nadania
pisma przedstawiajacego podstawy odwotania, ktére zostato doreczone podmiotowi
$wiadczacemu uslugi kurierskie.

Wreszcie przedstawiciel interwenienta powinien byt podda¢ bardziej zasadniczej we-
ryfikacji doktadno$¢ informacji podanych na druku nadania pisma przedstawiajgce-
go podstawy odwotania, ktére zostalo przekazane podmiotowi §wiadczacemu ustugi
kurierskie, tym bardziej ze cigzyl na nim obowiazek wskazania prawidtowego adresu
i udzielenia instrukcji temu podmiotowi.

OHIM podnosi, ze zadanie stwierdzenia niewazno$ci decyzji dotyczacej przywréce-
nia stanu poprzedniego powinno zosta¢ uznane za niedopuszczalne lub w kazdym
razie oddalone jako bezzasadne.

OHIM i interwenient kwestionuja argumenty skarzace;j.
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Ocena Sadu

Whniosek o przywrdcenie stanu poprzedniego jest uregulowany w art. 78 rozporza-
dzenia nr 40/94, ktéry okreéla jako jedna z przestanek udzielenia zgody na przywré-
cenie stanu poprzedniego fakt, iz wnioskodawca ,[wykazal] zachowani[e] nalezytej
staranno$ci wymaganej przez okolicznosci”

Nalezy zatem ustali¢, czy w niniejszej sprawie interwenient rzeczywiscie wykazat
zachowanie nalezytej starannosci wymaganej przez okolicznosci, aby dochowac
terminu, jaki zostal mu wyznaczony na zlozenie odwotania od decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw.

Nalezy tutaj zaznaczy¢, ze z jednej strony termin przyznany interwenientowi na
zlozenie pisma przedstawiajacego podstawy odwotania dobiegl praktycznie korica,
poniewaz skorzystal on z ustug przedsiebiorstwa $wiadczacego uslugi kurierskie na
dzien przed uptywem tego terminu, a z drugiej strony siedziby OHIM, interwenienta
ijego zarzadu znajduja sie w réznych miastach, odpowiednio w Alicante (Hiszpania),
w Algésiras (Hiszpania), Cadix (Hiszpania) i Madrycie (Hiszpania).

Jezeli chodzi, po pierwsze, o argument wysuniety przez skarzaca, ze interwenient
wykorzystal maksymalnie termin do wniesienia odwotania, to nie moze on zosta¢
uwzgledniony, poniewaz terminy sa wyznaczane, co do zasady po to, aby je wykorzy-
stywa¢ (wyrok Sadu z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie T-251/04 Grecja przeciwko
Komisji, niepublikowany w Zbiorze, pkt 53).

Jezeli chodzi, po drugie, o zarzucany interwenientowi brak wskazania danych OHIM
na druku nadania pisma przedstawiajacego podstawy odwolania, ktére zostalo prze-
kazane podmiotowi §wiadczacemu ustugi kurierskie, nalezy zaznaczy¢, ze jak stwier-
dzila Izba Odwolawcza w $wietle dowodoéw, ktdre zostaly jej przedstawione przez
interwenienta (zob. pkt 25 decyzji dotyczacej przywrdcenia stanu poprzedniego),
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tenze druk zostal wypelniony nie przez interwenienta, lecz przez przedsiebiorstwo
kurierskie.

Jezeli chodzi o decyzje OHIM, do ktérej czyni odniesienie skarzaca w pkt 9 repliki,
a mianowicie decyzje Czwartej Izby Odwolawczej z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie
R 636/2003-4 SimpleTech, Inc., to nie jest ona istotna dla niniejszej sprawy, poniewaz
w tamtej sprawie przedstawiciel skarzacej dostarczyl stare dane adresowe OHIM.
Nie ma to miejsca w niniejszej sprawie, a zatem Izba Odwolawcza stusznie orzekta
w pkt 25 decyzji dotyczacej przywrdcenia stanu poprzedniego, ze ,[to] przewoznik
(a nie nadajacy przesytke) wypelnit druk nadania, w zwiazku z czym zadnego btedu
nie mozna przypisac [interwenientowi]”.

Jezeli chodzi, po trzecie, o argument skarzacej opierajacy si¢ na tym, Ze interwe-
nient nie monitorowal swojej przesylki, nalezy zaznaczy¢, jak to stusznie uczynita
Izba Odwolawcza w pkt 21 decyzji dotyczacej przywrdcenia stanu poprzedniego, ze
interwenient wybral ,wlasciwy rodzaj uslugi’, poniewaz ustuga z ktérej skorzystat,
a mianowicie ustuga SEUR 10, gwarantowala dostarczenie pisma przedstawiajacego
podstawy odwotania nastepnego dnia o godzinie 10.

Innymi stowy interwenient wybral ustuge, ktéra zapewniala, Ze pismo przedstawiaja-
ce podstawy odwotania zostanie dostarczone w terminie. Wydaje si¢ zatem wtasciwe,
ze interwenient nie monitorowala swojej przesytki, tym bardziej ze, jak zaobserwo-
wata skarzaca w pkt 5 swej skargi, jej przedstawiciel mial zwyczaj wspélpracowac
z tym podmiotem $wiadczacym ustugi kurierskie. Przedstawiciel interwenienta mial
zatem wystarczajace zaufanie do przedsiebiorstwa kurierskiego, aby nie sprawdzac,
czy pismo przedstawiajace podstawy odwolania zostato dostarczone w terminie.
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Jezeli chodzi, po czwarte, o argument skarzgcej oparty na tym, ze pismo przedsta-
wiajace podstawy odwolania nie zostalo wystane faksem, nalezy zaznaczy¢, ze taki
sposdb przekazania nie jest obowiazkowy.

Wreszcie mimo iz w pkt 20 jego odpowiedzi na skarge OHIM zaznacza, Ze , [interwe-
nient wykazal], w ramach niniejszej sprawy, zachowanie minimalnej starannosci wy-
maganej przez okoliczno$ci’, nalezy jednak uwazac, ze chodzi tu o blad pisarski, po-
niewaz nie tylko OHIM zaznacza w pkt 21 tej odpowiedzi na skarge, ze interwenient
wykazal zachowanie nalezytej starannosci, ale jest to réwniez stanowisko zajete przez
Izbe Odwotawcza w celu udzielenia zgody na przywrécenie stanu poprzedniego (zob.
podobnie pkt 15 decyzji dotyczacej przywrdcenia stanu poprzedniego).

W $wietle powyzszego jedyny zarzut naruszenia art. 78 rozporzadzenia nr 40/94 jest
bezzasadny i nalezy go oddali¢. Nalezy zatem oddali¢ Zadanie pierwsze, bez potrzeby
wypowiadania sie w przedmiocie jego dopuszczalno$ci.

W przedmiocie zgdania drugiego

Na poparcie swojego zadania drugiego, w ktérym wnosi ona o stwierdzenie niewaz-
nosci decyzji co do istoty sprawy, skarzaca podnosi dwa zarzuty, z ktérych pierwszy
dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, a drugi naruszenia
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.
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W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94

— Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, ze w decyzji co do istoty sprawy Izba Odwotawcza naruszyta,
dokonujac btednej wyktadni, art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzajac,
ze nie istnialo prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w przypadku zgloszone-
go znaku towarowego PEPEQUILLO i rodziny wczes$niejszych znakéw towarowych
PEPE, ktérych jest ona wlascicielem.

OHIM i interwenient utrzymuja, ze w decyzji co do istoty sprawy zostal wlasciwie
zastosowany art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz wcze$niejsze znaki
towarowe i zgloszony znak towarowy nie sa do siebie podobne i z tego powodu nie
istnieje na rynku prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w btad.

W przedmiocie poréwnania oznaczen

Skarzaca podnosi, ze jezeli chodzi, po pierwsze, o poréwnanie wizualne rozpatry-
wanych oznaczen, to powinno by¢ ono dokonane miedzy, z jednej strony — rodzing
wczesniejszych znakéw towarowych PEPE a z drugiej strony — zgtoszonym znakiem
towarowym PEPEQUILLO.

Poréwnanie to pozwoliloby na stwierdzenie, ze wyraz ,pepe” jest catkowicie zawar-
ty w zgloszonym znaku towarowym, gdzie stanowi jego ,dominujaca czes$¢’, a mia-
nowicie poczatek rzeczonego znaku towarowego. Z tego wzgledu oznaczenia te sa
do siebie podobne, poniewaz wyraz ,pepe” dominuje sam jeden nad wizerunkiem
zgloszonego znaku towarowego PEPEQILLO, jaki wlasciwy krag odbiorcéw bedzie
w stanie zachowaé w pamieci.
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Ponadto w przeciwienstwie do tego co potwierdzita Izba Odwolawcza w decyzji co do
istoty sprawy, wyraz ,pepe’, mimo iz jest rozpowszechnionym w Hiszpanii przydom-
kiem, posiada wysoce odrézniajacy charakter, i to z dwéch powodéw. Z jednej strony
rzeczony wyraz nie spotka sie z podstawa odmowy rejestracji, jaka wynika z charak-
teru rodzajowego czy opisowego znaku towarowego, a z drugiej strony renoma
znaku towarowego PEPE nadaje temu wyrazowi wysoce odrdzniajacy charakter.

Stopienn podobienistwa wizualnego rozpatrywanych oznaczenn wynosi zatem 50%,
z uwagi na to, ze znak towarowy PEPEQUILLO w pelni przejmuje wyraz ,pepe”

Jesli chodzi, po drugie, o poréwnanie konceptualne rozpatrywanych oznaczen, to na-
lezatoby dokona¢ rozréznienia w zalezno$éci od rynku, jaki sie bierze pod uwage. Tak
wiec w przypadku kregu odbiorcéw reprezentowanego przez przecigtnego wspoélno-
towego konsumenta, z wyjatkiem przecietnego hiszpanskiego konsumenta, nie ma
koniecznosci przeprowadzania takiego poréwnania, z uwagi na to ze wyrazy ,pepe”
i ,quillo” sa pozbawione dla niego wszelkiego znaczenia. W odniesieniu natomiast
do kregu odbiorcéw reprezentowanego przez przecietnego hiszpanskiego konsu-
menta rzeczone oznaczenia sg, gdy chodzi o wyraz ,pepe’, konceptualnie identyczne.
Co do wyrazu ,quillo” — to chodzi tu o potoczny i czuly skrét hiszpanskiego wyrazu
»chiquillo’, ktéry oznacza dziecko lub malego chlopca i jest bardzo czesto uzywany
w Hiszpanii.

W konsekwencji, i ze wzgledu na to, ze powszechnie wiadomo, iz w Hiszpanii wyraz
»quillo” jest skrétem od ,,chiquillo’; przecietny hiszpanski konsument bedzie postrze-
gal znak towarowy ,PEPEQUILLO” jako oznaczajacy ,chlopca pepe’; ,matego pepe”
lub ,,dziecko pepe”.

W konsekwencji rozpatrywane oznaczenia wykazuja wysoki stopieri podobienstwa
pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym i przecietny stopien podo-
bienistwa pod wzgledem graficznym.
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OHIM i interwenient utrzymuja, iz w przeciwienistwie do tego, co twierdzi skarzaca,
rozpatrywane oznaczenia nie sg do siebie podobne.

Twierdzac, ze wyraz ,,pepe” jest elementem dominujacym oznaczenia PEPEQUILLO,
skarzaca podzielita w sposéb arbitralny rzeczone oznaczenie na dwie czesci, a miano-
wicie na element ,pepe” z jednej strony i element ,,quillo” z drugiej strony, i utrzymy-
watla w ten sposéb, ze rzeczone oznaczenie stalo sie pochodna imienia Pepe. Nie ma
jednak zadnego powodu popartego argumentami logicznymi czy lingwistycznymi,
ktéry pozwalalby na dojscie do wniosku, ze konsumenci identyfikowaliby w spos6b
naturalny wyrazy ,pepe” i ,quillo” w calo§ciowym wrazeniu wywartym przez zglo-
szony znak towarowy, a nie na przyktad wyrazy ,pe” i ,pequillo”.

Ponadto zdaniem OHIM o ile poréwnanie rozpatrywanych oznaczen pod wzgledem
wizualnym pozwala na doj$cie do wniosku, Ze istnieje pewne podobieristwo z uwagi
na fakt, ze oznaczenie ,PEPE” jest ,,catkowicie wcielone” do poczatkowej czesci zgto-
szonego znaku towarowego, o tyle nalezy stwierdzi¢, w odniesieniu do relatywnie
krétkich oznaczen, ze elementy centralne sg réwnie wazne jak elementy poczatkowe
czy konicowe rzeczonych oznaczen.

Interwenient uwaza ze swej strony, ze struktura rozpatrywanych oznaczen jest nie-
zaprzeczalnie odmienna, gdyz o ile oznaczenie PEPEQUILLO sktada sie z czterech
sylab, wczesniejsze oznaczenia skladaja sie mniej wiecej z trzech sylab.

Ponadto chociaz mégltby uznac renome wczeéniejszego znaku towarowego PEPE, in-
terwenient utrzymuje, ze nie lezy to w sprzecznosci z faktem, iz wyraz ,,pepe” posiada
ab initio, przynajmniej w Hiszpanii, niewielki charakter odré6zniajacy, ze wzgledu na
to, ze stanowi zdrobnienie imienia José.
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Renoma wyrazu ,pepe” w odniesieniu do odziezy dzinsowej nie spowoduje automa-
tycznie podobienstwa wszystkich rozpatrywanych znakéw towarowych, bez wzgledu
na to czy sa one proste, czy ztozone, zawierajacych ten wyraz, nawet gdy pojawia sie
on w ich poczatkowej czesci.

Ponadeto jesli chodzi o poréwnanie rozpatrywanych oznaczen pod wzgledem koncep-
tualnym, nalezy dokona¢ rozréznienia miedzy przecietnym konsumentem wspdlno-
towym, dla ktérego takie poréwnanie nie bedzie istotne, a przecietnym hiszpanskim
konsumentem. W tym ostatnim przypadku nalezaloby, po pierwsze, przypomnie¢,
ze skarzaca nie ma podstaw do tego, aby dzieli¢ na cze$ci oznaczenie PEPEQUILLO.
Chodzi tu bowiem o proste oznaczenie, nie posiadajace zadnego szczegélnego zna-
czenia, ktdre stworzyla i wymyslita M.S.L.

Po drugie, nawet wéwczas, gdyby mozna byto uznaé, ze wyraz ,quillo” stanowi skrét
wyrazu ,chiquillo” i faktycznie wyrazy ,pepe” i ,quillo’; wziete pod uwage osobno,
moglyby posiada¢ wlasne znaczenia, nie mozna byloby jednak doj$¢ do wniosku, ze
posiadaja one koniecznie jedno znaczenie po ich potaczeniu.

Wreszcie pod wzgledem fonetycznym akcent toniczny nie padalby na te same sylaby,
gdyz w przypadku oznaczenia PEPE padalby na pierwsza sylabe, a w przypadku ozna-
czenia PEPEQUILLO na sylabe trzecia.

W przedmiocie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad

Skarzaca podnosi, ze w pkt 24 decyzji co do istoty sprawy Izba Odwotawcza popetnita
powazny blad, uznajac, ze rodzina znakéw towarowych PEPE jest jedynie rodzina
z tytulu rejestracji, z uwagi na to, ze ich uzywanie na rynku nie zostalo wykazane.
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W tym zakresie skarzaca utrzymuje, ze niektére z dokumentéw, ktore przedstawita
ona przed OHIM w trakcie fazy postepowania w sprawie sprzeciwu, takie jak oficjal-
ne $wiadectwa izb handlowych, w tym najwazniejsze z Hiszpanii, orzeczenia sadowe
i decyzje administracyjne, czy tez publikacje, jakie ukazaly si¢ w prasie, maja na celu
ukazanie nie tylko renomy, lecz réwniez natezenia uzywania rodziny znakéw towa-
rowych PEPE.

Ponadto sam Wydzial Sprzeciwéw uznal w decyzji z dnia 9 marca 2007 r. (s. 9 i 10),
ze przedstawiono dowdd na istnienie rodziny znakéw towarowych w Hiszpanii.

W zwiazku z tym istnieje oczywiste prawdopodobienistwo, ze przecigetny konsument
bedzie uwazal, iz zgltoszony znak towarowy PEPEQUILLO jest znakiem wywodza-
cym sie od podstawowego znaku towarowego PEPE i ze oznacza on game specyficz-
nych towardw, ktéra jest ,,czescia rodziny znakéw towarowych PEPE”.

W konsekwencji ignorujac wysoce odrézniajacy charakter znaku towarowego PEPE,
Izba Odwolawcza popelnita btad, tym bardziej ze interwenient i OHIM uznali reno-
me znaku towarowego PEPE, i tym samym uchybila spoczywajacemu na niej obo-
wigzkowi uzasadnienia, o ktérym mowa w art. 73 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie
art. 75 rozporzadzenia nr 207/2009).

OHIM i interwenient utrzymuja, ze w odniesieniu do oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w stosunku do renomy rodziny wczes$niejszych znakéw towa-
rowych, wystarczy zaznaczy¢, iz istnienie tej rodziny znakéw towarowych, poza kwe-
stia rejestracji, nie zostato poparte dowodami przez skarzaca. Zwazywszy na to, ze
zadne wczesniejsze znaki towarowe nie byly uzywane na rynku, nie ma mozliwosci,
aby przecietni konsumenci europejscy mysleli, ze zgloszony znak towarowy
PEPEQUILLO jest cze$cig rodziny znakéw towarowych PEPE.
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Poza tym domniemana powszechna znajomos¢ oznaczenia PEPE w Hiszpanii, czy tez
rodziny znakéw towarowych PEPE jest zbyt niewystarczajaca do tego, aby przeciet-
ni konsumenci hiszpanscy mogli skojarzy¢ ze soba rozpatrywane oznaczenia i to ze
wzgledu na to, w $wietle powyzszego, wydaje sie by¢ mato prawdopodobne, aby kon-
sumenci, o ktérych mowa, mogli rozpozna¢ w sztuczny sposéb w zgloszonym znaku
towarowym element analogiczny do ,wcze$niejszego prawa, w stosunku do ktérego
moglaby objawia¢ sie vis atractiva powszechnej znajomosci”

— Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie,
jezeli z powodu identyczno$ci lub podobieristwa do wczeéniejszego znaku towarowe-
go, identycznosci lub podobieristwa towaréw lub ustug oznaczonych obydwoma zna-
kami istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia odbiorcéw w btad na terytorium,
na ktérym wczeséniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobienistwo wpro-
wadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienistwo skojarzenia z wcze$niej-
szym znakiem towarowym. Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozpo-
rzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009]
przez wczesniejsze znaki towarowe nalezy rozumie¢ znaki towarowe, w odniesieniu
do ktérych data ztozenia wniosku o rejestracje w panstwie czlonkowskim jest wcze-
$niejsza od daty wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
istnieje, jesli krag odbiorcéw moze uznad, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospo-
darczo. Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
podlega calosciowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych
oznaczen oraz towaréw lub uslug przez wlasciwy krag odbiorcéw, z uwzglednieniem
wszystkich istotnych okolicznosci danego przypadku, w szczegélnosci wzajemnej
zalezno$ci pomiedzy podobieristwem oznaczen a podobiefistwem oznaczonych to-
wardw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Labora-
torios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
Rec. s. I1-2821, pkt 31-33 i przytoczone tam orzecznictwo].
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Dla celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 prawdopodobieri-
stwo wprowadzenia w blad zaklada jednoczesne istnienie identycznosci lub podo-
biefistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi oraz identyczno$ci lub
podobienstwa oznaczonych tymi znakami towaréw lub uslug. Przestanki te musza
by¢ spetnione facznie [zob. wyrok Sadu z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie T-316/07
Commercy przeciwko OHIM - easyGroup IP Licensing (easyHotel), Zb.Orz. s. 11-43,
pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

Jesli chodzi o wtasciwy krag odbiorcéw, to nalezy, na wzér obecnych w niniejszej
sprawie stron, uzna¢, ze sklada sie on z przecigetnego konsumenta wspdélnotowego,
w tym przecietnego hiszpanskiego konsumenta, w zakresie w jakim towarami w ni-
niejszej sprawie sa towary powszechnego uzytku [zob. wyrok Sadu z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM - Anheuser-Busch
(BUDMEN), Rec. s. I1-2251, pkt 41]. Przecietnego konsumenta danej kategorii towa-
réw uwaza sie za wlasciwie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego.

Jesli chodzi o poréwnanie rozpatrywanych towardw, to obecne w niniejszej sprawie
strony nie kwestionuja stwierdzenia Izby Odwolawczej zawartego w pkt 15 decyzji
co do istoty sprawy, zgodnie z ktérym rzeczone towary sg identyczne lub podobne.

W przedmiocie poréwnania oznaczen

Nalezy przypomnieé, ze calosciowa ocene prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego po-
dobienistwa kolidujacych ze soba oznaczen nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie
calosciowym wrazeniu, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw odrézniaja-
cych i dominujacych. Sposéb postrzegania znakéw towarowych przez przecietnego
konsumenta danych towardw lub ustug odgrywa w calo$ciowej ocenie wspomniane-
go prawdopodobienistwa decydujaca role. W tym zakresie przecietny konsument po-
strzega zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegdlnych
detali (zob. wyrok Trybunatu z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM
przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).
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Nie zmienia to jednak faktu, ze postrzegajac oznaczenie stowne, konsument ten po-
dzieli je na elementy stowne, ktére maja dla niego konkretne znaczenie i ktére przy-
pominaja stowa mu znane [zob. wyroki Sadu: z dnia 6 pazdziernika 2004 r. w sprawie
T-356/02 Vitakraft-Werke Withrmann przeciwko OHIM - Krafft (VITAKRAFT),
Zb.Orz. s. I1-3445, pkt 51; z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04 Mundipharma
przeciwko OHIM — Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. 11-449, pkt 57].

Ponadto w odniesieniu do poréwnania oznaczenr pod wzgledem wizualnym nalezy
przypomnieé, Ze nic nie stoi na przeszkodzie dokonaniu oceny istnienia podobieni-
stwa wizualnego miedzy sfownym a graficznym znakiem towarowym, 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. I1-1515, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie w pkt 20 decyzji co do istoty sprawy Izba Odwotawcza zaznacza,
iz ,znak towarowy PEPEQUILLO rézni si¢ od [wcze$niejszego znaku towarowego
PEPE] jednocze$nie pod wzgledem wizualnym i pod wzgledem fonetycznym, gdyz
jest on o wiele dtuzszy i akcent toniczny pada na [trzecia] sylabe”.

Nalezy zaznaczy¢, ze wyraz ,pepe” ukazuje si¢ na poczatku oznaczenia PEPQUIL-
LO. Ponadto o ile oznaczenie PEPQUILLO rézni sie od wczesniejszego znaku to-
warowego PEPE ze wzgledu na dwie jego ostatnie sylaby, ktdére sa dluzsze niz jego
dwie pierwsze sylaby, oraz od innych wczes$niejszych oznaczen, ze wzgledu na to, ze
sklada sie ono z jednego relatywnie dlugiego stowa, podczas gdy inne wczes$niejsze
oznaczenia sktadaja si¢ generalnie badz z krétkiego stowa, jak oznaczenie PEPE, badz
z dwdch stéw, jak oznaczenie PEPE JEANS, o tyle nalezy zaznaczy¢, ze nie rozstrzyga
to o odrzuceniu wszelkiego podobienistwa wizualnego, gdyz zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem konsument zwraca generalnie najwieksza uwage na poczatek zna-
ku towarowego, a nie jego koniec [wyroki Sadu: z dnia 7 wrze$nia 2006 r. w sprawie
T-133/05 Meric przeciwko OHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY PROP),
Zb.Orz. s. 11-2737, pkt 51; z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie T-109/07 L'Oréal prze-
ciwko OHIM - Spa Monopole (SPA THERAPY), Zb.Orz. s. II-675, pkt 30]. W dodat-
ku sposréd wczesniejszych oznaczen wczeéniejsze oznaczenie PEPECO sklada sie
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z wyrazu ,pepe’; z ktorym potaczony jest sufiks ,co’, co daje mu strukture podobna
do struktury oznaczenia PEPEQUILLO. Nalezy zatem uzna¢, Ze wrazenie wizualne,
jakie zostawia po sobie zgloszony znak towarowy, jest analogiczne do tego, jakie
zostawiaja wcze$niejsze znaki towarowe.

W konsekwencji nalezy uzna¢, ze pod wzgledem wizualnym rozpatrywane znaki to-
warowe wykazuja $redni stopien podobienstwa.

Jezeli chodzi o poréwnanie rozpatrywanych znakéw towarowych pod wzgledem fo-
netycznym, nalezy przypomnie¢, ze fakt, iz liczba sylab jest odmienna, nie wystarcza
do tego, aby odrzuci¢ istnienie podobieristwa fonetycznego miedzy oznaczeniami
[wyrok Sadu z dnia 28 pazdziernika 2010 r. w sprawie T-131/09 Farmeco przeciw-
ko OHIM - Allergan (BOTUMAX), niepublikowany w Zbiorze, pkt 39 i przytoczone
tam orzecznictwo]. W niniejszej sprawie dwie pierwsze sylaby rozpatrywanych ozna-
czen sa identyczne i wymawiaja sie w jednakowy sposéb. Nie ulega watpliwosci, ze
akcent toniczny pada na trzecia sylabe w oznaczeniu PEPEQUILLO i na pierwsza we
wczeéniejszych oznaczeniach, lecz nie wystarcza to do tego, aby odrzuci¢ wszelkie
podobienistwo fonetyczne.

W zwiazku z tym nalezy uznaé, Ze miedzy rozpatrywanymi oznaczeniami istnieje
przynajmniej niewielki stopien podobienstwa pod wzgledem fonetycznym.

Jezeli chodzi o poréwnanie rozpatrywanych oznaczen pod wzgledem konceptual-
nym, nalezy wyréznic¢ z jednej strony przecietnych wspélnotowych odbiorcéw, z wy-
jatkiem przecietnego konsumenta hiszpanskiego, czyli cze$¢ wlasciwego kregu od-
biorcéw, dla ktérej takie pordwnanie nie jest istotne, gdyz wyrazy ,,pepe” i ,quillo” nie
maja zadnego znaczenia, a z drugiej strony przecietnego konsumenta hiszparnskiego,
dla ktérego moga one mie¢ znaczenie.
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Jakkolwiek oznaczenie PEPEQUILLO jest samo w sobie pozbawione znaczenia, jako
ze nie jest powszechnie wystepujacym rzeczownikiem, mozliwe jest, iz konsument
hiszpanski podzieli je na dwa wyrazy przybierajace dla niego znaczenie, a mianowi-
cie wyrazy ,pepe” i ,quillo’; zgodnie z przytoczonym w pkt 74 niniejszego wyroku
orzecznictwem. Te dwa wyraz bowiem, wzigte kazdy z osobna pod uwage posiadaja
dla konsumentéw hiszpanskich konkretne znaczenie: wyraz ,pepe” jest zdrobnie-
niem imienia José, a wyraz ,quillo” czutym skrétem stowa ,,chiquillo” Zatem mimo iz,
jak zaznacza Izba Odwotawcza w pkt 20 decyzji co do istoty sprawy, powszechnymi
zdrobnieniami ,Pepe” sa wyrazy ,pepito” i ,pepillo’, nie mozna wykluczy¢, ze prze-
cietny hiszpanski konsument moze wierzy¢, ze oznaczenie PEPEQUILLO oznacza
»Pepe chtopca”

Wynika z tego, ze przecietnego hiszpanski konsumenta mozna by byto przywies¢ do
myslenia, ze tak jak w przypadku wczeséniejszych znakéw towarowych, wykorzystano
gre sléw w celu utworzenia ze zdrobnienia Pepe zgloszonego znaku towarowego. Na-
lezy zatem stwierdzié, Ze rozpatrywane oznaczenia s do siebie podobne pod wzgle-
dem konceptualnym.

W konsekwencji nalezy dojs¢ do wniosku, Ze rozpatrywane oznaczenia wykazuja po-
dobienstwo pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym.

W przedmiocie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad

Calosciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad zaklada pewna wspét-
zalezno$¢ branych pod uwage czynnikéw, a zwlaszcza podobienstwa znakéw towa-
rowych oraz podobiefistwa oznaczonych nimi towaréw lub uslug. W ten sposé6b
niewielki stopienn podobienistwa tych towaréw lub ustug moze by¢ kompensowany
wysokim stopniem podobienistwa znakéw towarowych i na odwrét [wyrok Trybuna-
tu z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 17; wyrok
Sadu z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawach potaczonych T-81/03, T-82/03 i T-103/03
Mast-Jdgermeister przeciwko OHIM - Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie
iin.), Zb.Orz. s. II-5409, pkt 74].
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Izba Odwotawcza stwierdzita, ze skarzaca nie udowodnila w wymagany prawem
sposéb prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w przypadku wczeéniejszych
znakéw towarowych i zgloszonego znaku towarowego PEPEQUILLO. Po pierwsze
bowiem, nie wystepowata na rynku rodzina znakéw towarowych PEPE lub PEPE JE-
ANS, a w kazdym razie znak towarowy PEPEQUILLO nie posiadatl struktury wczes-
niejszych znakéw towarowych. Po drugie, renoma wcze$niejszych znakéw towaro-
wych nie oznacza, ze kazdy znak towarowy zawierajacy wyraz ,pepe” spowoduje na
rynku takie prawdopodobienistwo, a w dodatku rzeczony wyraz winien by¢ elemen-
tem dominujacym znaku towarowego PEPEQUILLO, co nie zachodzi w niniejszym
przypadku.

Jak wynika zatem z motywu siédmego rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie motyw
6smy rozporzadzenia nr 207/2009), ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad zalezy od wielu czynnikéw, a w szczegdlnosci od tego, czy odbiorcy rozpo-
znaja dany znak towarowy na rynku. Z uwagi na to, ze prawdopodobienistwo wpro-
wadzenia w blad jest tym wieksze, im bardziej odrézniajacy jest dany znak towarowy,
znaki towarowe, ktore maja wysoce odrézniajacy charakter — samoistny lub wynika-
jacy z ich znajomosci wérdd odbiorcéw — ciesza sie wieksza ochrona niz te, ktérych
charakter jest mato odrézniajacy (zob. analogicznie wyrok Trybunatu z dnia 11 listo-
pada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 24, ww. wyrok w sprawie
Canon, pkt 18; wyrok Trybunalu z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Rec. s. [-3819, pkt 20).

Istnienie bardziej odrézniajacego niz zwykle charakteru, wynikajacego ze znajomosci
znaku towarowego wsrdd odbiorcéw na rynku, zaktada w sposdb konieczny, ze znak
ten jest znany przynajmniej znacznej czesci danego kregu odbiorcéw, mimo ze nie
musi cieszy¢ sie on bezwzglednie renoma w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94. Nie mozna wskaza¢ w sposéb ogdlny, przytaczajac na przyklad okreslone
liczby procentowe dotyczace stopnia znajomosci znaku towarowego wéréd danego
kregu odbiorcéw na rynku, ze znak towarowy ma wysoce odrézniajacy charakter.
Niemniej jednak nalezy uzna¢ pewna wspoélzaleznosé miedzy znajomoscia znaku
towarowego wérdd odbiorcéw a jego charakterem odrézniajagcym i stwierdzi¢ tym
samym, ze im bardziej znak towarowy jest znany wéréd docelowego kregu odbior-
céw, tym bardziej wzmocniony jest charakter odrézniajacy tego znaku. Przy dokony-
waniu oceny, czy znak towarowy cieszy sie wysoce odrézniajacym charakterem wy-
nikajacym z jego znajomoséci wéréd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne
okolicznosci danego przypadku, to znaczy w szczegdlnosci udziat znaku towarowego
w rynku, intensywnos¢, zasieg geograficzny i dlugos¢ okresu jego uzywania, wielko$¢
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inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promocji, udziat procen-
towy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérym znak towarowy umozliwia ziden-
tyfikowanie towaréw lub uslug jako pochodzacych z okreslonego przedsiebiorstwa,
jak réwniez o$wiadczenia izb handlowych i przemystowych lub innych stowarzyszen
zawodowych [zob. wyrok Sadu z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-
-Werke Withrmann przeciwko OHIM — Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT),
Zb.Orz. s. 11-2211, pkt 34, 35 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie w zataczniku do skargi skarzaca przedstawita w celu udowod-
nienia renomy swojego znaku towarowego tabele ukazujaca inwestycje dokonane
w Hiszpanii w celach promocyjnych oraz tabele ukazujacg dokonana w Hiszpanii
sprzedaz obydwie majace w nagtéwku oznaczenie PEPE JEANS LONDON.

W dodatku w zalaczniku do skargi skarzaca przedstawila réwniez rézne dokumenty
majace na celu wykazanie renomy znakéw towarowych PEPE i PEPE JEANS, wséréd
ktérych znajduja sie oswiadczenia hiszpanskich izb handlowych oraz orzeczenia sa-
dow hiszpanskich.

W zwiazku z tym znak towarowy PEPE cieszy si¢ pewna renoma, przynajmniej w od-
niesieniu do hiszpanskiej czesci danego kregu odbiorcéw, i mdgt w ten sposéb uzy-
ska¢ wysoce odrézniajacy charakter. Zgodnie bowiem z orzecznictwem o ile znak
towarowy nie ma charakteru odrézniajacego z tytulu jego cech samoistych, o tyle
mégt go uzyskaé z tytulu jego renomy [zob. wyroki Sadu: z dnia 4 listopada 2003 r.
w sprawie T-85/02 Diaz przeciwko OHIM - Granjas Castellé (CASTILLO), Rec.
s. 11-4835, pkt 43, 44; z dnia 15 wrze$nia 2009 r. w sprawie T-446/07 Royal Appliance
International przeciwko OHIM — BSH Bosh und Siemens Hausgeriite (Centrixx), nie-
publikowany w Zbiorze, pkt 58]. W niniejszej sprawie wyraz ,pepe” jest wprawdzie
relatywnie pospolity w Hiszpanii i jako taki nie posiada znaczacego charakteru od-
rézniajacego, jednak renoma znaku towarowego umozliwita mu uzyskanie wysokiego
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charakteru odrézniajacego. Ponadto renoma znaku towarowego PEPE zostala wyraz-
nie uznana przez interwenienta w odpowiedzi na skarge oraz zostala uznana przez
OHIM w réznych decyzjach przedstawionych w zataczniku do skargi.

Jezeli chodzi o twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym jej wczesniejsze znaki towa-
rowe posiadaja taka renome, Ze istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad
w odniesieniu do rozpatrywanych oznaczen, nalezy jednak przypomnie¢, ze chociaz
renoma znaku towarowego stanowi element, ktéry nalezy uwzgledni¢ przy istnieniu
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, nie pozwala ona sama w sobie na usta-
nowienie takiego prawdopodobienstwa. Jest ona brana pod uwage przy ocenie, czy
podobienstwo oznaczeni lub towardéw i ustug jest wystarczajace, aby stworzy¢ praw-
dopodobienstwo wprowadzenia w btad [wyroki Sadu: z dnia 11 lipca 2006 r. w spra-
wie T-247/03 Torres przeciwko OHIM — Bodegas Muga (Torre Muga), niepublikowa-
ny w Zbiorze, pkt 72; z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie T-287/06 Torres przeciwko
OHIM - Bodegas Penalba Lépez (Torre Albeniz), Zb.Orz. s. II-3817, pkt 75].

W niniejszej sprawie stwierdzono w pkt 72 i 84, ze rozpatrywane oznaczenia byly po-
dobne i dotyczyty identycznych lub podobnych towaréw. Z tego wzgledu istnieje wiec
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad, ktére charakter odrézniajacy wezesniej-
szych znakéw towarowych jedynie umacnia.

Co sie tyczy prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad zwiazanego z istnieniem ro-
dziny znakéw towarowych PEPE, dwie okreslone w orzecznictwie przestanki musza
zostac spelnione, aby zostato ono w rzeczywistosci stworzone. Po pierwsze, wlasciciel
domniemanej rodziny znakéw towarowych powinien udowodni¢ uzywanie wszyst-
kich nalezacych do rodziny znakéw towarowych lub przynajmniej pewnej liczby zna-
kéw towarowych mogacych ustanowié rodzine, i po drugie, zgltoszony znak towaro-
wy powinien by¢ nie tylko podobny do znakéw nalezacych do rodziny, lecz réwniez
wykazywac cechy umozliwiajace podporzadkowanie go do tej rodziny [wyrok Sadu
z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03 Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM —
Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Zb.Orz. s. 11-445, pkt 126, 127].
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W niniejszej sprawie o ile skarzaca udowodnila uzywanie znakéw towarowych PEPE
i PEPE JEANS, nie udalo jej sie wykazac, jak zaznacza to Izba Odwotawcza w pkt 24
decyzji co do istoty sprawy, uzywania innych wcze$niejszych znakéw towarowych
tworzacych czes¢ domniemanej rodziny znakéw towarowych, takich jak PEPE F4,
PEPE 2X1.,, PEPE M99.

W kazdym razie kwestia istnienia rodziny znakéw towarowych PEPE nie jest w stanie
podwazy¢ wniosku, ze znaki towarowe PEPE i PEPE JEANS posiadaja taki charakter
odrézniajacy, ze podobienstwo kolidujacych ze soba oznaczen i identyczno$¢ rozpa-
trywanych towardw i uslug sa wystarczajace do tego, aby stworzy¢ prawdopodobieni-
stwo wprowadzenia w btad.

Nalezy zatem uwzglednic¢ niniejszy zarzut.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94

— Argumenty stron

Z jednej strony — skarzaca uwaza ze miedzy rozpatrywanymi oznaczeniami nie ma
r6znic wizualnych, fonetycznych i konceptualnych, ktore statyby na przeszkodzie za-
stosowaniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 i Ze nie ma ,uzasadnionej przyczy-
ny” rejestracji znaku towarowego PEPEQUILLO.

I - 2458



9

100

101

102

103

PJ] HUNGARY PRZECIWKO OHIM — PEPEKILLO (PEPEQUILLO)

Istnieje zatem oczywiste i realne prawdopodobieristwo, ze zgltoszony znak towarowy
czerpie nienalezna korzys¢ z renomy znakéw towarowych PEPE, stwarzajac u konsu-
ment6w falszywe przekonanie, ze oznaczenie PEPEQUILLO nalezy raczej do rodziny
znakéw towarowych PEPE.

Z drugiej strony — Izba Odwotawcza nie dokonala zadnej analizy podobienistwa lub
identyczno$ci w $wietle art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 i zadowolila sie analiza
mozno$ci zastosowania art. 8 ust. 1 rzeczonego rozporzadzenia. A jak zauwazyl to
interwenient w swojej odpowiedzi na skarge, art. 8 ust. 5 rzeczonego rozporzadzenia
stawia wymog ustanowienia zwiazku miedzy kolidujacymi ze soba znakami towaro-
wymi, a nie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad

Zatem Izba Odwolawcza nie uzasadnita wystarczajaco swojej decyzji i naruszyla
réwniez art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 oswiadczajac, ze nie istniato prawdo-
podobienstwo wprowadzenia w blad w przypadku wczeéniejszych znakéw towaro-
wych i oznaczenia PEPEQUILO, tak ze przestanka podobienstwa oznaczen okreslona
w art. 8 ust. 5 nie zostala spelniona.

OHIM i interwenient utrzymujg, ze art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie
zostal naruszony, ze wzgledu na to, ze wcze$niejsze znaki towarowe i oznaczenie
PEPEQUILLO nie sa do siebie podobne.

W dodatku skarzaca nie ustanowita zwiazku miedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi i nie wytlumaczyla, w jakim zakresie wystapito prawdopodobienistwo
naruszenia charakteru odrézniajacego jej wcze$niejszych znakéw towarowych lub
prawdopodobienistwo naruszenia ich renomy czy tez prawdopodobieristwo czerpa-
nia nienaleznej korzys$ci z renomy lub z charakteru odrézniajacego jej wcze$niejszych
znakéw towarowych.
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— Ocena Sadu

Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczeéniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 2 zgloszonego znaku to-
warowego nie rejestruje si¢ réwniez, jezeli jest on identyczny lub podobny do wczes-
niejszego znaku i jest przeznaczony do rejestracji dla towaréw lub ustug, ktére nie s
podobne do tych, dla ktérych wczeéniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli — w przy-
padku wczesniejszego wspolnotowego znaku towarowego — cieszy si¢ on renoma we
Wspolnocie i — w przypadku wczesniejszego krajowego znaku towarowego — cieszy
sie on renoma w danym panstwie cztonkowskim oraz jezeli uzywanie bez uzasadnio-
nej przyczyny tego znaku towarowego powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci
z odrézniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego badz tez
dziatato na ich szkode.

Artykul 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 ma réwniez zastosowanie wowczas, gdy to-
wary i ustugi sa podobne. Orzecznictwo uznato bowiem, Ze cieszacy si¢ renoma znak
towarowy powinien, w przypadku uzywania oznaczenia dla towaréw i ustug iden-
tycznych lub podobnych, posiada¢ mozliwos¢ korzystania z co najmniej tak szerokiej
ochrony jak w przypadku uzywania oznaczenia dla towaréw lub ustug, ktére nie sa
podobne [wyrok Sadu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03 Sigla przeciwko
OHIM - Elleni Holding (VIPS), Zb.Orz. s. II-711, pkt 32; zob. réwniez analogicz-
nie wyroki Trybunatu: z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec.
s. 1-389, pkt 24—26; z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adids-Salomon
i Adidas Benelux, Rec. s. I-2537, pkt 19-22].

Rozszerzona ochrona przyznana wcze$niejszemu znakowi towarowemu na podsta-
wie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 zaklada zatem spelnienie kilku przestanek.
Po pierwsze, wcze$niejszy znak towarowy, w stosunku do ktérego podnosi sie ist-
nienie renomy, musi by¢ zarejestrowany. Po drugie, ten ostatni oraz znak towaro-
wy, o ktérego rejestracje wniesiono, musza by¢ identyczne lub podobne. Po trzecie,
wczesniejszy znak towarowy musi cieszy¢ sie renoma we Wspdlnocie — w przypadku
wczesniejszego wspdlnotowego znaku towarowego, lub w danym panstwie cztonkow-
skim — w przypadku wczesniejszego krajowego znaku towarowego. Po czwarte, uzy-
wanie zgloszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny musi prowadzi¢
do wystgpienia prawdopodobieristwa, ze dojdzie do czerpania nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego lub ze
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uzywanie to bedzie dziala¢ na szkode charakteru odrézniajacego lub renomy wczes-
niejszego znaku. Poniewaz przestanki te maja charakter kumulatywny, niespetnienie
jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania tego przepisu [ww. wyrok w sprawie
VIPS, pkt 34, 35; wyrok Sadu z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie T-150/04 Miilhens
przeciwko OHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), Zb.Orz. s. I1-2353, pkt 54, 55].

W niniejszej sprawie cieszace sie domniemang renoma znaki towarowe, jakimi sa
PEPE i PEPE JEANS, stanowia przedmiot rejestracji zaréwno krajowej, jak i wspdl-
notowej (zob. pkt 7 powyzej). W dodatku, jak Sad stwierdzil w pkt 84 powyzej, rozpa-
trywane oznaczenia sa podobne.

W $wietle dowodéw przedstawionych przez skarzaca — i jak stwierdzono w powy-
zej w pkt 88-90 — wczesniejsze znaki towarowe ciesza si¢ renoma przynajmniej
w Hiszpanii.

Pojawia si¢ zatem kwestia ustalenia, czy uzywanie zgloszonego znaku towarowego
moze spowodowac¢ prawdopodobienistwo, Ze dojdzie do czerpania nienaleznej korzy-
$ci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczeéniejszego znaku towarowego lub ze
uzywanie to bedzie dziala¢ na szkode charakteru odrézniajacego lub renomy wczes-
niejszych znakéw towarowych.

W tym zakresie skarzaca uwaza, iz wystepuje prawdopodobienistwo, ze zgloszony
znak towarowy czerpie nienalezna korzy$¢ z renomy znakéw towarowych PEPE,
jak réwniez ze nie ma ,uzasadnionej przyczyny” rejestracji znaku towarowego
PEPEQUILLO.

Nalezy przypomnie¢, ze pojecie korzysci, jaka czerpatoby nienaleznie uzywanie bez
uzasadnionej przyczyny zgloszonego znaku towarowego z charakteru odrézniajacego
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czy renomy wczesniejszego znaku towarowego, obejmuje przypadki, w ktérych mamy
do czynienia z oczywista eksploatacja znanego znaku towarowego lub z pasozytni-
czym z niego korzystaniem czy tez préba czerpania korzysci z jego reputacji. Innymi
stowy chodzi tu o prawdopodobienistwo, ze wizerunek cieszacego sie renoma znaku
towarowego lub ukazywane przez niego cechy charakterystyczne zostang przeniesio-
ne na towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym, tak ze ich wprowadzenia
na rynek zostanie utatwione przez to skojarzenie z wcze$niejszym cieszacym sie re-
noma znakiem towarowym (zob. ww. wyrok w sprawie VIPS, pkt 40 i przytoczone
tam orzecznictwo).

W dodatku, jak zaznacza skarzaca (zob. pkt 100 wyroku), nalezy odr6zni¢ prawdopo-
dobienstwo wprowadzenia w blad okres$lone w art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
od zblizenia rozpatrywanych oznaczen, o ktérym mowa w art. 8 ust. 5 rozporzadze-
nia nr 40/94.

O ile bowiem prawdopodobienistwo wprowadzenia w bfad zostato zdefiniowane jako
prawdopodobienstwo, ze krag odbiorcéw moze uznaé, ze towary lub ustugi oznaczo-
ne zgloszonym znakiem towarowym pochodza z tego samego przedsiebiorstwa co te
oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym lub, w danym przypadku, z przedsie-
biorstw powiazanych gospodarczo, o tyle natomiast w przypadku, o ktérym mowa
w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, dany krag odbiorcéw dokonuje zblizenia,
to znaczy ustanawia zwiazek miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi,
jednakze bez ich mylenia ze soba. W konsekwencji istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w bfad nie jest przestanka zastosowania tego przepisu (zob. ww. wyrok
w sprawie VIPS, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo).

Prawdopodobienstwo zatem, ze uzywanie bez uzasadnionej przyczyny zgloszonego
znaku towarowego spowoduje czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odréznia-
jacego lub z renomy wczeéniejszego znaku towarowego utrzymuje sie wowczas, gdy
bez koniecznosci wystapienie pomylki po stronie konsumenta co do pochodzenia
handlowego danego towaru czy uslugi, jego uwage przyciaga sam zgloszony znak to-
warowy i zakupi on oznaczony nim towar czy usluge ze wzgledu na to, ze sa one
oznaczone tym wlasnie znakiem, ktdry jest identyczny ze wczesniejszym znakiem
towarowym lub do niego podobny (ww. wyrok w sprawie VIPS, pkt 42).
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Wreszcie nalezy przypomnie¢, ze celem art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 jest
miedzy innymi umozliwienie wlascicielowi wcze$niejszego renomowanego znaku
towarowego zlozenia sprzeciwu wobec rejestracji znakéw towarowych mogacych
dziala¢ na szkode renomy lub charakteru odrézniajacego wcze$niejszego znaku to-
warowego badZ czerpa¢ nienalezng korzy$¢ z tej renomy czy tez z tego charakteru
odrézniajacego. Nalezy w tym zakresie uscisli¢, ze wlasciciel wczesniejszego znaku
towarowego nie ma obowigzku wykazania zaistnienia faktycznego i trwajacego naru-
szenia jego znaku towarowego. Powinien on jednak przedstawi¢ okolicznosci pozwa-
lajace na uprawdopodobnienie przyszlego, niemajacego charakteru hipotetycznego
prawdopodobienistwa czerpania nienaleznej korzysci czy wyrzadzenia szkody (zob.
ww. wyrok w sprawie VIPS, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym wypadku skarzaca zaznacza, ze prawdopodobieristwo to wyplywa z tego, ze
konsumenci byliby sktonni uwierzy¢, ze zgltoszony znak towarowy jest kolejnym zna-
kiem z rodziny znakéw PEPE.

Jak orzeczono powyzej w pkt 94 i 95, nie jest mozliwe w $wietle stanu faktycznego
sprawy doj$cie do wniosku, ze istnieje rodzina znakéw towarowych PEPE. Niemniej
jednak renoma wczesniejszych znakéw towarowych PEPE w zakresie artykuléw
odziezowych i innych dodatkéw ubraniowych zostata dobrze ugruntowana.

Konsument zakupi zatem towar ze znakiem towarowym PEPEQUILLO nie tylko
dlatego, ze zyczy on sobie zakupi¢ spodnie dzinsowe lub torbe, lecz réwniez z tego
wzgledu, ze towar ten nosi znak towarowy, ktéry jest podobny do wcze$niejszych
cieszacych sie renoma znakéw PEPE.

Towary objete zgloszonym znakiem towarowym sa podobne. W zwiazku z tym,
a takze biorac pod uwage podobieristwo rozpatrywanych oznaczen, konsumenci
hiszpaniscy moga ustanowi¢ zwiazek miedzy wczesniejszymi znakami towarowymi
PEPE a zgloszonym znakiem towarowym.
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Ze znakiem towarowym PEPEQUILLO wiaze sie¢ zatem prawdopodobieristwo czer-
pania nienaleznej korzysci z renomy wczesniejszych znakéw towarowych, poprzez
przyciaganie konsumentdéw, ktérzy zamierzaja naby¢ towary noszace znak podobny
do wczeéniejszych cieszacych sie renoma znakéw towarowych PEPE.

Nalezy zatem uwzgledni¢ niniejszy zarzut.

W konsekwencji nalezy uwzglednic zadanie drugie stwierdzenia niewaznosci decyzji
co do istoty sprawy.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcig-
zona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Jezeli wiecej niz
jedna strona przegrata sprawe, Sad rozstrzyga o rozdziale kosztéw. Poniewaz w oko-
liczno$ciach niniejszej sprawy zasadnicze zadania OHIM i interwenienta nie zostal
uwzglednione, nalezy postanowi¢, ze pokrywaja oni wlasne koszty i koszty postepo-
wania poniesione przez skarzaca, kazdy z nich po potowie.

Skarzaca zazadala, aby OHIM zostal obcigzony kosztami postepowania administra-
cyjnego, ktére odbylo sie przed OHIM. W tym zakresie nalezy przypomnie¢, ze zgod-
nie z art. 136 § 2 regulaminu postepowania niezbedne koszty poniesione przez strony
w zwigzku z postepowaniem przed izba odwotawcza uznaje si¢ za koszty podlegajace
zwrotowi. Nie dotyczy to jednak kosztéw poniesionych w zwiazku z postepowaniem
przed Wydziatem Sprzeciwéw. Wynika z tego, ze wniosek skarzacej o obciazenie
OHIM - z uwagi na to, ze jego zadania nie zostaly cze$ciowo uwzglednione — koszta-
mi postepowania administracyjnego przed OHIM moze zosta¢ uwzgledniony jedynie
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w odniesieniu do niezbednych kosztéw poniesionych przez skarzaca w zwiazku z po-

stepowaniem przed Izba Odwolawcza [wyrok Sadu z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie
T-344/07 O2 (Germany) przeciwko OHIIM (Homezone) Zb.Orz. s. I1-153, pkt 84].

Z powyzszych wzgledéw

SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie¢ niewazno$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu Har-
monizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
z dnia 24 wrze$nia 2008 r. (sprawa R 722/2007-1).

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) OHIM pokrywa wlasne koszty, polowe kosztow poniesionych przez PJ Hun-
gary Szolgaltaté kft (PJ Hungary kft) oraz niezbedne koszty poniesione przez
PJ Hungary kft w zwigzku z postepowaniem przed Pierwsza Izba Odwolaw-
cza OHIM.
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4) Pepekillo, SL, pokrywa wlasne koszty i polowe kosztéw poniesionych przez
PJ Hungary kft.

Papasavvas Vadapalas O’Higgins

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 19 maja 2011 r.

Podpisy
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