PEEK & CLOPPENBURG I VAN GRAAF PRZECIWKO OHIM —
QUEEN SIRIKIT INSTITUTE OF SERICULTURE (THAI SILK)

WYROK SADU (6sma izba)

z dnia 21 kwietnia 2010 r.*

W sprawie T-361/08

Peek & Cloppenburg, z siedziba w Hamburgu (Niemcy),

van Graaf GmbH & Co. KG, z siedziba w Wiedniu (Austria),

reprezentowane przez adwokatéw V. von Bomhard, A. Rencka, T. Doldego oraz

J. Pause’a,

* Jezyk postepowania: niemiecki.

strona skarzaca,
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przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Schiftnera, dzialajacego w charakte-
rze pelnomocnika,

strona pozwana,

interwenientem przed Sadem, dopuszczonym do zastgpienia Office of the Permanent
Secretary, The Prime Minister’s Office, Thailand (Tajlandia), bedacego strona poste-
powania przed Izbg Odwotawcza OHIM, byt

The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secreta-
ry, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand (Tajlandia), z siedziba
w Bangkoku (Tajlandia), reprezentowany przez adwokata A. Kocklaunera,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
10 czerwca 2008 r. (sprawa R 1677/2007-4) dotyczaca postepowania w sprawie sprze-
ciwu pomiedzy Peek & Cloppenburg a Office of the Permanent Secretary, The Prime
Minister’s Office, Thailand,
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QUEEN SIRIKIT INSTITUTE OF SERICULTURE (THAI SILK)

SAD (6sma izba),

w skladzie: ML.E. Martins Ribeiro (sprawozdawca), prezes, S. Papasavvas i N. Wahl,
sedziowie,

sekretarz: J. Plingers, administrator,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 29 pazdziernika 2004 r. Office of the Permanent Secretary, The Prime
Minister’s Office, Thailand (Tajlandia) zlozyl w Urzedzie Harmonizacji w ramach Ryn-
ku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie wspdlnotowego
znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grud-
nia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze
zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
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Znakiem towarowym, ktérego dotyczy zgloszenie, jest nastepujace oznaczenie
graficzne:

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do klas 24
i 25 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakdw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmie-
nionego, i odpowiadaja, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 24 ,Jedwab”;

— klasa 25: ,0dziez z jedwabiu”.

Zgloszenie to opublikowano w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
nr 24/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r.
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W dniu 7 wrze$nia 2005 r. jedna z dwu skarzacych spétek w niniejszym postepo-
waniu, Peek & Cloppenburg, wniosla na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94
(obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgtoszonego
znaku towarowego, podnoszac istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009].

Motywem sprzeciwu byla niemiecka rejestracja nr 30336340 nastepujacego graficz-
nego znaku towarowego:

Znak ten zostal zgloszony w dniu 18 lipca 2003 r. i zarejestrowany w dniu 14 czerwca
2004 r. dla nastepujacych towaréw i ustug nalezacych do klas 18, 25 i 35:

— klasa 18: ,Wyroby ze skdry, w szczegblnosci paski, torebki, pojemniki do przeno-
szenia (nalezace do klasy 18), wyroby rymarskie, w szczegé6lnosci portmonetki,
portfele, etui na klucze, parasole”;
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— klasa 25: ,,0dziez (w tym dzianiny, tkaniny i wyroby odziezowe ze skéry) damska,
meska i dziecieca, w szczegdlno$ci odziez wierzchnia, bielizna, sportowa i w stylu
sportowym; obuwie, w tym boty i kapcie, paski”;

— klasa 35: ,Reklama, zarzadzanie przedsigbiorstwem, administrowanie przedsie-
biorstwem, czynno$ci biurowe, prezentacja produktu, dystrybucja prébek dla ce-
16w reklamowych, sprzedaz aukcyjna towaréw i ustug, badania rynku”

Sprzeciw zostal skierowany przeciwko wszystkim towarom objetym wnioskiem
o rejestracje.

Decyzja z dnia 15 pazdziernika 2007 r. Wydziat Sprzeciwéw odrzucit sprzeciw z tego
wzgledu, ze kolidujace ze soba oznaczenia nie byly podobne i ze, w kazdym razie, nie
istniato prawdopodobienistwo wprowadzenia w bfad na obszarze wspdlnotowym.

W dniu 26 pazdziernika 2007 r. Peek & Cloppenburg wniosta do OHIM odwotanie od
decyzji Wydziatu Sprzeciwdw.

W dniu 15 listopada 2007 r. Peek & Cloppenburg zwrdcita sie do Deutsches Patent
— und Markenamt (niemieckiego urzedu ds. patentéw i znakéw towarowych) o prze-
niesienie praw do wczesniejszego znaku towarowego na druga skarzaca w niniejszej
sprawie, van Graaf GmbH & Co. KG (zwana dalej ,van Graaf”).
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Decyzja z dnia 10 czerwca 2008 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta Izba
Odwotawcza OHIM oddalita odwotanie. Izba Odwotawcza podtrzymata decyzje
Wydzialu Sprzeciwéw w zakresie, w jakim rozpatrywane oznaczenia sa wizualnie,
fonetycznie i koncepcyjnie rézne, tak ze nie ma potrzeby poréwnywac przedmioto-
wych towaréw, poniewaz brakuje jednej z przestanek, o ktérych mowa w art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Izba uscislila, ze zakladajac nawet, Ze istnieje podo-
biefistwo oznaczen na plaszczyznie koncepcyjnej, to wynik postepowania nie zmie-
nitby sie nawet wtedy, gdyby przedmiotowe towary zostaly uznane za identyczne,
poniewaz docelowy krag odbiorcéw nie myli sie co do ich pochodzenia handlowego.

W dniu 11 sierpnia 2008 r. Deutsches Patent- und Markenamt wydal zaswiadczenie,
z ktorego wynika, ze spétka van Graaf zostala nowym wiascicielem znaku towaro-
wego zamiast Peek & Cloppenburg ze skutkiem od dnia 17 listopada 2007 r.

Przebieg postepowania i Zadania stron

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 27 sierpnia 2008 r. skarzace wniosty
niniejszg skarge.

OHIM i The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary,
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, zlozyli odpowiedzi na skarge
w sekretariacie Sadu w dniu 16 grudnia 2008 r.

W dniu 16 grudnia 2008 r., w ramach swojej odpowiedzi na skarge, The Queen Sirikit
Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture
and Cooperatives, Thailand, zlozyl wniosek o wstapienie do sprawy w charakterze
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interwenienta w postepowaniu przed Sagdem zamiast Office of the Permanent Secre-
tary, The Prime Minister’s Office, Thailand, i przekazal w dniu 8 stycznia 2009 r. do
sekretariatu Sadu kopie umowy o przeniesieniu prawa wlasnosci do wspélnotowego
znaku towarowego Thai Silk.

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 2 lutego 2009 r. OHIM wyrazif zgode
na wniosek o wstapienie. Pismem zlozonym w tym samym dniu skarzace poinformo-
waly, Ze sie temu nie sprzeciwiaja.

Postanowieniem z dnia 19 czerwca 2009 r. Sad dopuscit, by The Queen Sirikit Insti-
tute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and
Cooperatives, Thailand, zastapit Office of the Permanent Secretary, The Prime Mini-
ster’s Office, Thailand, w charakterze interwenienta w postepowaniu przed Sadem.

Decyzja z dnia 9 lipca 2009 r. Sad postanowil odrzuci¢ odpowiedz The Queen Sirikit
Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture
and Cooperatives, Thailand, na skarge jako niedopuszczalna z tego wzgledu, Ze status
interwenienta w sporze uzyskal on dopiero z chwila wydania postanowienia Sadu
z dnia 19 czerwca 2009 r., a w zwiazku z tym w dniu zlozZenia tej odpowiedzi, czyli
w dniu 16 grudnia 2008 r., byl jedynie osoba trzecia w sporze. Sad wezwal interwe-
nienta do przedstawienia swojej argumentacji dotyczacej niniejszej sprawy podczas
rozprawy.

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 24 lipca 2009 r. The Queen Sirikit
Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture
and Cooperatives, Thailand, ponownie ztozyl swoje pismo procesowe z dnia 16 grud-
nia 2008 r., wraz z zatgcznikami, celem ich uwzglednienia w ramach niniejszego poste-
powania, aby zostala zapewniona skuteczna ochrona prawa do bycia wystuchanym.
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Prezes 6smej izby Sadu postanowil, w $wietle szczeg6lnych okolicznosci niniejszego
przypadku, przyja¢ omawiany dokument i zezwoli¢ stronom, by wypowiedzialy sie

w jego przedmiocie podczas rozprawy.

Skarzace, Peek & Cloppenburg i van Graaf, wnosza do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznos$ci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— odrzucenie skargi van Graaf jako niedopuszczalnej;

— oddalenie skargi Peek & Cloppenburg jako bezzasadnej;

— obcigzenie skarzacych kosztami postepowania.
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Interwenient wnosi do Sadu o:

— odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej;

— oddalenie skargi jako bezzasadnej;

— obcigzenie skarzacych kosztami postepowania.

Sad wystuchal wystapien stron i ich odpowiedzi na pytania zadane przez Sad na roz-
prawie w dniu 8 pazdziernika 2009 r.

W przedmiocie dopuszczalnosci skargi

Argumenty stron

Skarzace usci$laja, ze z przyczyn proceduralnych i z uwagi na zasade ostroznosci
skarga zostata wniesiona przez Peek & Cloppenburg jako podmiot formalnie poszko-
dowany w rozumieniu art. 63 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 ust. 4
rozporzadzenia nr 207/2009) i przez van Graaf jako podmiot poszkodowany fak-
tycznie. Wnosza one réwniez o poinformowanie o jakiejkolwiek ewentualnej decyzji
Sadu, zgodnie z ktéra tylko jedna z nich miataby mie¢ legitymacje czynna.

II - 1218



27

28

29

30

PEEK & CLOPPENBURG I VAN GRAAF PRZECIWKO OHIM —
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OHIM, opierajac si¢ na art. 63 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, podnosi, ze
Peek & Cloppenburg byla strona uczestniczaca wpostepowaniu przed Izbg Odwolawczg,
a tym samym jedynie ta spolka jest uprawniona do wniesienia skargi. Oczywiscie,
znak towarowy zostal przeniesiony na van Graaf ito ta spé6lka jest faktycznie poszkodo-
wana przez zaskarzona decyzje. Jednakze to status formalny strony uczestniczacej
w postepowaniu odwotawczym jest decydujacy dla celéw stosowania tego przepisu.
Poniewaz van Graaf nigdy nie byla strona uczestniczaca w postepowaniu przed Izba
Odwotawcza, nie ma legitymacji czynne;j.

Wedlug OHIM, ktéry odwoluje sie do orzecznictwa Sadu, van Graaf moze wstapic¢
do sprawy zamiast Peek & Cloppenburg z uwagi na przeniesienie wcze$niejszego
znaku towarowego, pod warunkiem ze wniesie o zastgpienie tej ostatniej w charakte-
rze strony i ze Sad na to zezwoli na mocy postanowienia. Tymczasem van Graaf nie
wystapila z wnioskiem o zastgpienie.

Interwenient utrzymuje, ze skarga jest niedopuszczalna, bowiem po pierwsze
Peek & Cloppenburg nie jest juz ze skutkiem od dnia 17 listopada 2007 r. wlasci-
cielem znaku towarowego, tak ze zaskarzona decyzja nie mogta by¢ dla tej spétki
niekorzystna w rozumieniu art. 63 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, a po drugie van
Graaf nie byla strona uczestniczgca w postepowaniu przed Izbg Odwolawcza i nie
wstapila do tej sprawy w charakterze interwenienta, mimo ze stala sie wlascicielem
wczesniejszego znaku towarowego zaraz po wniesieniu odwotania do Izby Odwotaw-
czej. Zadna z dwu skarzacych nie ma zatem legitymacji czynne;.

Ocena Sqgdu

Artykut 63 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze skarge na decyzje Izby Odwo-
tawczej ,moze wnie$¢ kazda strona uczestniczaca w postepowaniu przed Izbg Odwo-
tawczg, dla ktérej decyzja ma niekorzystny skutek”
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W tym wzgledzie nalezy podnies$¢, ze w sprawie, w ktdrej przeniesienie znaku towa-
rowego nastapilo po wydaniu przez Izbe Odwolawcza decyzji, lecz przed wniesie-
niem skargi do Sadu, orzeczono, ze zgodnie z art. 63 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
nowi wlasciciele wcze$niejszego znaku towarowego moga wnie$¢ skarge do Sadu
i powinni zosta¢ dopuszczeni do postepowania w charakterze stron, o ile wykaza,
ze sg wlascicielami prawa powolanego przed OHIM [wyrok Sadu z dnia 28 czerwca
2005 r. w sprawie T-301/03 Canali Ireland przeciwko OHIM - Canal Jean (CANAL
JEAN CO. NEW YORK), Zb.Orz. s. II-2479, pkt 19].

Nalezy réwniez zauwazy¢, ze w okolicznos$ciach sprawy lezacej u podstaw ww.
w pkt 31 wyroku w sprawie CANAL JEAN CO. NEW YORK, poniewaz nowy wla-
$ciciel znaku towarowego przedstawil dowdd przeniesienia na jego rzecz tego znaku
towarowego i w wyniku postepowania przed izba odwotawczg OHIM zarejestrowat to
przeniesienie, ten nowy wlasciciel stat sie strona postepowania przed OHIM (pkt 20).

W niniejszym przypadku z akt sprawy wynika, ze pismem z dnia 15 listopada 2007 r.
Peek & Cloppenburg zwrdécita sie do Deutsches Patent- und Markenamt o przenie-
sienie kilku znakéw towarowych, w tym wcze$niejszego znaku towarowego, na rzecz
van Graaf, i ze Deutsches Patent- und Markenamt wydal w dniu 11 sierpnia 2008 r.
przedstawicielowi tej ostatniej spéiki zaswiadczenie o przeniesieniu prawa do tego
znaku towarowego ze skutkiem od dnia 17 listopada 2007 r., a w ten spos6b van Graaf
stala sie strona uczestniczaca w postepowaniu przed OHIM w rozumieniu
art. 63 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 [zob. podobnie takze wyrok Sadu z dnia
13 grudnia 2007 r. w sprawie T-134/06 Xentral przeciwko OHIM — Pages jaunes
(PAGESJAUNES.COM), Zb.Orz. s. 11-5213].

Whniosku tego nie podwaza okoliczno$¢, ze przeniesienie wcze$niejszego znaku towa-
rowego zostalo oficjalnie zarejestrowane w Deutsches Patent- und Markenamt, a nie
w OHIM, poniewaz wcze$niejszy znak towarowy byl zgloszony w Niemczech i ponie-
waz nie kwestionowano tego, ze znak ten zostal przeniesiony na rzecz van Graaf.

Skarga jest zatem dopuszczalna w odniesieniu do van Graaf.

II - 1220



36

37

38

39

PEEK & CLOPPENBURG I VAN GRAAF PRZECIWKO OHIM —

QUEEN SIRIKIT INSTITUTE OF SERICULTURE (THAI SILK)
Jako ze chodzi o jedna i te sama skarge, nie nalezy bada¢ legitymacji czynnej Peek
& Cloppenburg (zob. podobnie wyrok Trybunatu z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie
C-313/90 CIREFS i in. przeciwko Komisji, Rec. s. I-1125, pkt 31; wyroki Sadu: z dnia
8 lipca 2003 r. w sprawie T-374/00 Verband der freien Rohrwerke i in. przeciwko
Komisji, Rec. s. 1I-2275, pkt 57; z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie T-282/06 Sun
Chemical Group i in. przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-2149, pkt 50).

Z powyzszego wynika, ze skarge nalezy uznac¢ za dopuszczalna.

Co do istoty

Skarzace podnosza jeden zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadze-
nia nr 40/94.

Argumenty stron

Skarzace twierdzg, ze towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym nalezace
do klasy 25 sa identyczne z towarami oznaczonymi wcze$niejszym znakiem towaro-
wym. Jesli chodzi o towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym nalezace do
klasy 24 i towary oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym nalezace do klasy
25, istnieje podobieristwo, poniewaz odziez oraz jedwab nalezg do tej samej kategorii
tekstyliéw. Ponadto oba towary, tzn. odziez oraz jedwab wchodzacy w jej sktad i stu-
zacy do jej wyrobu, konkuruja ze soba. Kanaly dystrybucyjne oraz punkty sprzedazy
sa rowniez czesto identyczne.
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Skarzace utrzymuja, ze na plaszczyznie wizualnej rozpatrywane oznaczenia sa bar-
dzo podobne, poniewaz dominuje na nich znak pawia, a tym samym minimalne réz-
nice miedzy tymi oznaczeniami w przedstawieniu pawi i elementy drugorzedne nie
wystarcza do réznego odbioru tych oznaczen przez konsumenta. Twierdzg, ze uzna-
nie przez Izbe Odwolawczg, Ze niemozliwe jest ,skojarzenie elementéw graficznych
odnoszacych sie do jednego okreslonego gatunku zwierzat’, jest nierealne i zupetnie
niezrozumiate. Uwazaja natomiast, Ze przecigetny konsument rozpozna w rozpatry-
wanych oznaczeniach obraz pawia, ktéry nie posiada charakteru opisowego dla towa-
réw nalezacych do klas 24 i 25, przyciggajac w ten sposéb uwage tego konsumenta.
Ponadto elementy, ktére odrézniatyby jedno oznaczenie od drugiego, czyli rama, linia
i kolory, sa drugorzedne, poniewaz nie odwracaja uwagi przecietnego konsumenta od
wspolnych elementéw dominujacych. Co wiecej, napis ,thai silk” opisuje konsumen-
towi niemieckiemu, ktéry doktadnie zrozumie ich znaczenie, jedwab i odziez. Napis
ten nie wplywa zatem na odbidr zgloszonego znaku towarowego.

Wedlug skarzacych w wielu wyrokach Sadu stwierdzono istnienie prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w blad z uwagi na podobne elementy wizualne, nawet gdy jedno
z oznaczen podlegajacych poréwnaniu zawieralo ponadto element stowny, bez rozpa-
trywania charakteru odrézniajacego uzyskanego przez drugie oznaczenie.

Skarzace dodaja, ze na plaszczyznie fonetycznej rozpatrywane oznaczenia sa wysoce
podobne, cho¢ nieporéwnywalne, i Ze koncepcyjnie sa wysoce podobne badz
identyczne.

Konkluduja, ze na rynku niemieckim istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad [odbiorcéw], ktérzy sa konsumentami wlasciwie poinformowanymi, dosta-
tecznie uwaznymi i rozsadnymi. Ponadto nalezatoby uwzgledni¢ okoliczno$é, ze po
pierwsze, konsument zachowuje w pamieci niedoskonaty obraz znakéw towarowych,
po drugie, wcze$niejszy znak towarowy ma samoistny charakter wysoce odrézniajacy.
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Poréwnanie wizualne znakéw towarowych jest szczegdlnie wazne w zwigzku z tym,

ze rozpatrywane towary sa co do zasady sprzedawane w sklepach samoobstugowych.

OHIM i interwenient wnoszg o oddalenie tego zarzutu.

Ocena Sqgdu

Na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu wila-
$ciciela wcze$niejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sie, jezeli ,z powodu identycznosci lub podobieristwa do wczes$niejszego
znaku towarowego, identyczno$ci lub podobieristwa towaréw lub ustug istnieje praw-
dopodobienstwo wprowadzenia w bfad opinii publicznej na terytorium, na ktérym
wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad obejmuje réwniez prawdopodobienistwo skojarzenia z wcze$niejszym zna-
kiem towarowym”

Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie
art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009], przez ,wcze$niejsze znaki
towarowe” nalezy rozumie¢ znaki towarowe, w odniesieniu do ktérych data zlozenia
wniosku o rejestracje w panstwie czlonkowskim jest wczesniejsza od daty wniosku
o rejestracje wspolnotowego znaku towarowego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad
istnieje, jesli krag odbiorcéw moze uznad, ze dane towary lub ustugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospo-
darczo [zob. wyrok Sadu z dnia 10 wrze$nia 2008 r. w sprawie T-325/06 Boston
Scientific przeciwko OHIM — Terumo (CAPIO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 70
i przytoczone tam orzecznictwo; zob. analogicznie takze wyroki Trybunatu: z dnia
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29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 29; z dnia 22 czerwca
1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 17].

Ponadto prawdopodobienistwo wprowadzenia odbiorcéw w biad nalezy ocenia¢ cato-
$ciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym
przypadku (zob. ww. w pkt 47 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 71 i przytoczone tam
orzecznictwo; zob. analogicznie wyroki Trybunatu: z dnia 11 listopada 1997 r. w spra-
wie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 22; z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie
C-425/98 Marca Mode, Rec. s. [-4861, pkt 40).

Ta calo$ciowa ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad zaklada pewna
wspolzaleznos¢ branych pod uwage czynnikéw, w szczegdlno$ci miedzy podobien-
stwem znakéw towarowych a podobienstwem oznaczonych towaréw lub ustug.
Tym samym niski stopienn podobienstwa oznaczonych towaréw lub ustug moze by¢
kompensowany wysokim stopniem podobienistwa znakéw towarowych i odwrotnie [wy-
rok Trybunatu z dnia 13 wrzes$nia 2007 r. w sprawie C-234/06 P Il Ponte Finanziaria
przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-7333, pkt 48; wyrok Sadu z dnia 23 paZdziernika
2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany
(MATRATZEN), Rec. s. I1-4335, pkt 25]. Wsp6lzalezno$é pomiedzy tymi czynnikami
zostata wyrazona w motywie siédmym rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym
pojecie podobienistwa nalezy interpretowa¢ w odniesieniu do prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad, ktérego ocena zalezy od wielu czynnikéw, a w szczegdlnosci
od rozpoznawalnosci znaku towarowego na rynku, mogacego wywolywac skojarze-
nia ze znakiem uzywanym lub zarejestrowanym i stopnia podobieristwa miedzy zna-
kiem towarowym a oznaczeniem oraz miedzy oznaczonymi towarami lub ustugami
(zob. ww. w pkt 47 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 72 i przytoczone tam orzecznictwo).

Co wiecej, calosciowa ocena w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub
koncepcyjnego podobienistwa kolidujacych ze soba oznaczen powinna opiera¢ sie na
wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu, przy szczegélnym uwzglednieniu ich
elementéw odrézniajacych i dominujacych. Z brzmienia bowiem art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym , [...] istnieje prawdopodobieristwo wpro-
wadzenia [odbiorcéw] w blad’, wynika, ze spos6b postrzegania znakéw towarowych
przez przecietnego konsumenta danej kategorii towaréw lub ustug odgrywa decy-
dujaca role w calosciowej ocenie prawdopodobienistwa wprowadzenia w bfad. Prze-
cietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako cato$¢ i nie dokonuje analizy
jego poszczegdlnych detali (zob. ww. w pkt 47 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 73
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i przytoczone tam orzecznictwo; zob. analogicznie takze ww. w pkt 48 wyrok w spra-

wie SABEL, pkt 23; ww. w pkt 47 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25).

Na potrzeby cato$ciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad przeciet-
nego konsumenta danej kategorii towar6w uwaza sie za wlasciwie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsadnego. Ponadto nalezy wzia¢ pod uwage fakt, ze prze-
cietny konsument rzadko kiedy ma mozliwos¢ dokonania bezposredniego poréwna-
nia miedzy poszczegélnymi znakami i w tym zakresie musi ufa¢ ich niedoskonalemu
obrazowi zachowanemu w pamieci. Nalezy réwniez pamietac, Ze poziom uwagi prze-
cietnego konsumenta moze rézni¢ sie w zaleznosci od kategorii danych towaréw lub
ustug [wyroki Sadu: z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser
przeciwko OHIM - Petit Liberto (Fifties), Rec. s. 1I-4359, pkt 28; z dnia 30 czerwca
2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM - Diesel (DIESELIT),
Zb.Orz. s. 11-1887, pkt 38; zob. analogicznie ww. w pkt 47 wyrok w sprawie Lloyd
Schuhfabrik Meyer, pkt 26].

W niniejszym przypadku, z pkt 16 zaskarzonej decyzji wynika po pierwsze, ze Izba
Odwotawcza wzieta pod uwage odbiorcéw niemieckojezycznych, poniewaz wczes-
niejszy znak towarowy jest znakiem niemieckim, a po drugie, ze docelowy krag
odbiorcéw, wzgledem ktérego nalezy dokonac oceny prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad, stanowi przecietny konsument niemieckojezyczny, uwazany za wila-
$ciwie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego. To zalozenie, ktére
skadinad nie bylo kwestionowane przez skarzace, powinno by¢ zatwierdzone.

Interwenient utrzymuje, ze dany krag odbiorcéw charakteryzuje sie wysokim stop-
niem uwagi.

Jednakze jesli chodzi o towary takie jak rozpatrywane w niniejszym przypadku,
ktore sg towarami biezacego uzytku, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza stusz-
nie uznata, ze wlasciwy krag odbiorcéw stanowi przecietny konsument uwazany za
wlasciwie poinformowanego i dostatecznie uwaznego i rozsadnego [zob. podobnie
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wyrok Sadu z dnia 5 pazdziernika 2005 r. w sprawie T-423/04 Bunker & BKR/OHIM
— Marine Stock (B.K.R.), Zb.Orz. s. II-4035, pkt 54 i przytoczone orzecznictwo].

W przedmiocie podobienistwa oznaczen

Po pierwsze, co sie tyczy poréwnania na plaszczyznie wizualnej, Izba Odwotawcza
stusznie stwierdzita w pkt 17 zaskarzonej decyzji, ze rozpatrywane oznaczenia byly
wizualnie rézne.

Prawda jest, ze oba oznaczenia skladaja sie z elementu przedstawiajacego zwierze.
I tak, zgtoszony znak towarowy sklada sie ze zwierzecia, co do ktérego uwaza sie, ze
w sposob wystylizowany przedstawia pawia widzianego z profilu w pozycji stojacej
skierowanego w prawo, przy czym nie wida¢ ndg, a dlugi ogon wydaje sie przyozdo-
biony plamami w ksztalcie oka. Element ten jest koloru niebieskiego i znajduje si¢
w $rodku kota réwniez koloru niebieskiego, ponizej ktérego miesci sie napis ,thai
silk” Dla poréwnania wcze$niejszy znak towarowy sklada sie z elementu przedstawia-
jacego réwniez ptaka, widzianego z profilu w pozycji stojacej skierowanego w prawo,
co do ktérego nie mozna od razu stwierdzié, ze przedstawia pawia, poniewaz pre-
zentacja jest schematyczna. Ptak ten posiada korone, schematycznie zarysowane
nogi oraz ogon, ktéry wydaje sie¢ przyozdobiony tuskami. Jednakze nawet jesli czesé
wlasciwego kregu odbiorcéw moze dostrzec w tym elemencie graficznym pawia, to
element ten jest tak bardzo rézny od stylizowanej prezentacji tego zwierzecia w zgto-
szonym znaku towarowym, ze wspomniany krag odbiorcéw postrzegaltby go wizual-
nie inaczej.

Tym samym, jak stusznie podniosta Izba Odwolawcza w pkt 21 zaskarzonej decyzji,
zwykla okoliczno$¢, ze obie prezentacje sa skierowane na prawo, nie moze powodo-
wac wizualnego podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen.

II - 1226



58

59

60

61

PEEK & CLOPPENBURG I VAN GRAAF PRZECIWKO OHIM —
QUEEN SIRIKIT INSTITUTE OF SERICULTURE (THAI SILK)

Po drugie, jesli chodzi o poréwnanie na plaszczyznie fonetycznej, nalezy przypo-
mnieé, ze dostownie odtworzenie fonetyczne zlozonego znaku towarowego odpo-
wiada odtworzeniu wszystkich jego elementéw stownych, niezaleznie od ich cech
graficznych, ktére wynikaja raczej z analizy oznaczenia na plaszczyznie wizualnej
[wyrok Sadu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-352/02 Creative Technology prze-
ciwko OHIM - Vila Ortiz (PC WORKS), Zb.Orz. s. I1-1745, pkt 42].

W tym wzgledzie, jak to stusznie podniosta Izba Odwotawcza w pkt 23 zaskarzonej
decyzji, nalezy uzna¢, ze rozpatrywane oznaczenia sg rozne. Zgloszony znak towarowy
sklada sie bowiem z elementu stownego ,thai silk’; ktérego nie ma we wcze$niejszym
znaku towarowym. Jesli wlasciwy krag odbiorcéw, aby odnies¢ sie do zgloszonego
znaku towarowego, bedzie korzystal z tego elementu slownego, nie istnieje zadne
podobienstwo fonetyczne, ktére mogtoby w odpowiednim razie wynika¢ z tego, ze
wspomniany krag odbiorcéw identyfikowatby to samo zwierze na obu oznaczeniach.
Nie mozna bowiem wyobrazi¢ sobie, by wlasciwy krag odbiorcéw odnosit sie do zglo-
szonego znaku towarowego, wypowiadajac nie element stowny w nim zawarty, lecz
niemieckie stowo odpowiadajace zwierzeciu przedstawionemu w elemencie graficz-
nym znaku, troche ponadto niedokladnym, poniewaz nie mozna wykluczy¢, ze wspo-
mniany krag odbiorcéw nie rozpozna od razu w tym elemencie graficznym pawia.

Zakladajac nawet, ze element slowny zgloszonego znaku towarowego moze by¢
uznany za opisowy — jak twierdza skarzace — nie stoi to na przeszkodzie, by wlasciwy
krag odbiorcéw, ktérego uwaga zostaje zwrdcona na ten znak towarowy, wypowia-
dal wylacznie jego element stowny, a nie stowo odpowiadajace zwierzeciu przedsta-
wionemu w jego elemencie graficznym, poniewaz ta odpowiednio$¢ jest z natury
posrednia, jak réwniez w tym przypadku niepewna odno$nie do tego wyrazenia, i to
bez wzgledu na przywolywane przez skarzace orzecznictwo, na podstawie ktérego
odbiorcy nie uwazaja elementu opisowego stanowiacego cze$¢ zlozonego znaku
towarowego za element odrézniajacy i dominujacy w wywieranym przez ten znak
calo$ciowym wrazeniu [zob. wyrok Sadu z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie T-205/06
NewSoft Technology przeciwko OHIM - Soft (Presto! Bizcard Reader), Zb.Orz.
s. [1-78*, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo].

Po trzecie, co si¢ tyczy poréwnania na plaszczyznie koncepcyjnej, jest oczywiscie
prawda, ze jak podnosi Izba Odwolawcza w pkt 24 zaskarzonej decyzji, aby istnialo
podobienstwo, oba wizerunki powinny by¢ od razu postrzegane przez wlasciwy krag
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odbiorcéw jako wizerunek pawia. Prawda jest rowniez, ze takiej hipotezy nie mozna
potwierdzié, poniewaz oba wizerunki sa wizualnie niepodobne.

Jednak nie mozna wykluczy¢, ze cze$é wlasciwego kregu odbiorcéw rozpozna pawia
w obu elementach graficznych, co moze prowadzi¢ do pewnego podobienistwa kon-
cepcyjnego kolidujacych ze soba oznaczen. Wczesniejszy znak towarowy, chociaz
zarysowany w sposéb schematyczny, przedstawia pewne atrybuty pawia, takie jak
korona i dtugi ogon. Co do zgloszonego znaku towarowego, ten bardziej bezpoéred-
nio przedstawia pawia z uwagi na obecno$¢ plam w ksztalcie oczu i ogélnej postury.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze podobienistwo koncepcyjne wynika z faktu,
ze dwa znaki towarowe uzywaja obrazéw, ktére wyrazaja taka sama tre$¢ seman-
tyczna (ww. w pkt 48 wyrok w sprawie SABEL, pkt 24). Tym samym, o ile wlasciwy
krag odbiorcéw maéglby dostrzec w kolidujacych ze soba oznaczeniach pawia, o tyle
oznaczenia uzywaja obrazdw wyrazajacych taka sama tre$¢ koncepcyjna, w tym sen-
sie, ze takie obrazy sugeruja lub przekazuja temu kregowi odbiorcéw idee piekna czy
elegancji odpowiednich towaréw, ktéra jest tradycyjnie przypisywana pawiowi.

Jednak nalezy stwierdzi¢, ze takie podobienistwo koncepcyjne trzeba uznac za nie-
wielkie z uwagi na to, ze kolidujace ze sobg oznaczenia w sposéb posredni sugeruja
lub przekazuja wlasciwemu kregowi odbiorcéw te sama tre$¢ koncepcyjna.

W tym zakresie nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza niestusznie uznata w pkt 24
zaskarzonej decyzji brak podobienistwa koncepcyjnego rozpatrywanych oznaczen.
Trzeba wszakze zauwazy¢, ze stwierdzenie to nie moze, na tym etapie, prowadzi¢ do
stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji, poniewaz w pkt 29 zaskarzonej decy-
zji Izba Odwotawcza, rozwazajac istnienie podobieristwa koncepcyjnego miedzy roz-
patrywanymi oznaczeniami, zbadala istnienie ewentualnego prawdopodobienistwa
wprowadzenia w bfad.

II - 1228



66

67

68

69

PEEK & CLOPPENBURG I VAN GRAAF PRZECIWKO OHIM —
QUEEN SIRIKIT INSTITUTE OF SERICULTURE (THAI SILK)

W przedmiocie podobieristwa towaréw

Jak wynika z pkt 29 zaskarzonej decyzji, towary oznaczone wczes$niejszym znakiem
towarowym nalezgce do klasy 25, czyli odziez, zawieraja towary oznaczone wspdlno-
towym graficznym znakiem towarowym Thai Silk, nalezace do klas 24 i 25, to znaczy
odpowiednio jedwab i odziez z jedwabiu.

Z tego wynika, ze rozpatrywane towary nalezy uznac za identyczne, a argumentu
interwenienta, ze odziez i jedwab nie sg identyczne, nie mozna przyjac.

W przedmiocie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad

Chociaz rozpatrywane towary sa identyczne i bez wzgledu na istnienie niewielkiego
podobienstwa koncepcyjnego miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami, Izba
Odwolawcza stusznie uznata, ze calo$ciowe wrazenie wywierane przez rozpatrywane
znaki towarowe nie moglo powodowa¢ prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad
wlasciwego kregu odbiorcéw.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, Ze nie mozna wykluczy¢, ze podobienstwo
koncepcyjne wynikajace z tego, ze dwa znaki towarowe uzywaja obrazéw wyrazaja-
cych taka sama tre$§¢ semantyczng, moze powodowac prawdopodobienistwo wpro-
wadzenia w blad w przypadku, gdy wczeéniejszy znak towarowy posiada szczegdlny
charakter odrézniajacy, samoistnie albo dzieki powszechnej rozpoznawalnosci przez
odbiorcéw. Jednak w przypadku, gdy znak towarowy nie jest szczegélnie powszechnie
rozpoznawalny i gdy sklada sie z obrazu zawierajacego niewiele elementéw obrazo-
wych, zwykle podobieristwo koncepcyjne miedzy znakami towarowymi nie wystar-
czy, by powodowaé prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad (zob. ww. w pkt 48
wyrok w sprawie SABEL, pkt 24 i 25).
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Tymczasem nalezy stwierdzi¢, ze z akt sprawy ani z argumentéw skarzacych w zaden
sposéb nie wynika, by wcze$niejszy znak towarowy posiadal szczegdlny charakter
odrézniajacy, samoistnie czy z uwagi na rzekoma powszechna rozpoznawalnos$¢.

Jednakze nalezy wskazaé, ze w calo$ciowej ocenie prawdopodobienstwa wprowa-
dzenia w blad aspekty wizualny, fonetyczny lub koncepcyjny kolidujacych ze soba
oznaczen nie maja zawsze tego samego ciezaru. Nalezy wiec dokona¢ analizy obiek-
tywnych warunkéw, w jakich znaki towarowe moga wystepowaé na rynku. Znacze-
nie elementéw podobienistwa lub réznicy oznaczen moze zaleze¢ w szczegélnosci od
samoistnych wlasciwosci tych oznaczen lub od warunkéw sprzedazy towaréw lub
ustug oznaczonych kolidujacych ze soba znakami towarowymi. Jezeli towary ozna-
czone danymi znakami towarowymi sg zwykle sprzedawane w sklepach samoob-
stugowych, gdzie konsument sam wybiera towar i jest zmuszony wobec tego ufa¢
przede wszystkim wygladowi znaku towarowego znajdujacemu si¢ na tym towarze,
podobienstwo wizualne oznaczen bedzie miato co do zasady najwieksze znaczenie.
Jezeli za$ dany towar jest przede wszystkim sprzedawany ustnie, wieksze znaczenie
bedzie zwykle przypisywane fonetycznemu podobienistwu oznaczen [wyrok Sadu
z dnia 6 pazdziernika 2004 r. w sprawach potaczonych od T-117/03 do T-119/03
oraz T-171/03 New Look przeciwko OHIM - Naulover (NLSPORT, NLJEANS,
NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz. s. I1-3471, pkt 49].

Zwazywszy na dane towary i sposéb ich sprzedazy, nalezy stwierdzi¢, ze brak jest
podobienstwa wizualnego i fonetycznego rozpatrywanych oznaczen, ktére sa
w niniejszym przypadku najwazniejszymi czynnikami.

Tym samym stwierdzone réznice na plaszczyznie wizualnej i fonetycznej neutrali-
zuja niewielkie podobienstwo koncepcyjne. Jest bowiem calkowicie wykluczone, by
wlasciwy krag odbiorcéw w obliczu dwdéch rozpatrywanych oznaczen mégl usta-
li¢ zwiazek miedzy nimi, powodujacy prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
i sprawiajacy, ze krag odbiorcéw moze uzna¢é, ze dane towary pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospo-
darczo. Ponadto, nawet jesli producenci odziezy tworza niekiedy kilka linii towa-
réw, jest raczej nieprawdopodobne — jak slusznie uznala Izba Odwolawcza w pkt 32
zaskarzonej decyzji — ze wlasciwy krag odbiorcéw w obliczu dwdch rozpatrywanych
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oznaczen méglby uznaé, ze chodzi o warianty tej samej marki lub podmarki tego
samego wytworcy.

W tych okolicznosciach nalezy oddali¢ jedyny zarzut, a tym samym skarge.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania kosztami zostaje obcigzona, na zada-
nie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz Peek & Cloppenburg
oraz van Graaf przegraly niniejsza sprawe, nalezy uwzgledni¢ zadania OHIM i inter-
wenienta i obcigzy¢ je kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledow

SAD (6sma izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.
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2) Peek & Cloppenburg oraz van Graaf GmbH & Co. KG zostaja obciazone
kosztami postepowania.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 kwietnia 2010 r.

Podpisy
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