WYROK SADU (piata izba)
z dnia 25 stycznia 2012 r.(*)

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie stownego
wspolnotowego znaku towarowego VIAGUARA — Wcze$niejszy stowny wspolnotowy znak
towarowy VIAGRA — Czerpanie nienaleznej korzys$ci z charakteru odrézniajacego lub
renomy wczesniejszego znaku towarowego — Artykut 8 ust. 5 rozporzadzenia (WE) nr
207/2009

W sprawie T-332/10

Viaguara S.A., z siedzibg w Warszawie (Polska), reprezentowana przez radcéw prawnych R.
Skubisza, M. Mazurka oraz J. Dudzika,

strona skarzaca,
przeciwko

Urze¢dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewngetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowanemu przez K. Zajfert, dziatajacg w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktorej druga strong w postgpowaniu przed Izbg Odwoltawcza OHIM, wystepujaca przed
Sadem w charakterze interwenienta, jest

Pfizer Inc., z siedzibg w Nowym Jorku, Nowy Jork (Stany Zjednoczone), reprezentowana
poczatkowo przez M. Hawkinsa, solicitor, adwokatéw V. von Bomhard oraz A. Rencka, a
nastepnie przez V. von Bomhard, A. Rencka oraz M. Fowler, solicitor,

majacej za przedmiot skarge na decyzj¢ Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 20 maja
2010 r. (sprawa R 946/2009- 1), dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu pomigdzy
Pfizer Inc. a Viaguara S.A.,

SAD (piata izba),

w sktadzie: S. Papasavvas, prezes (sprawozdawca), V. Vadapalas i K. O’Higgins, s¢dziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,



po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozong w sekretariacie Sagdu w dniu 10 sierpnia 2010 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge ztozong przez OHIM w sekretariacie Sagdu w dniu
16 grudnia 2010 .,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig interwenienta na skarge ztozong w sekretariacie Sadu w
dniu 17 grudnia 2010 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 listopada 2011 r.,

wydaje nastgpujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

1 W dniu 3 pazdziernika 2005 r. na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze
zmianami [zastgpionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w
sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)], skarzaca, Viaguara S.A.,
dawniej Viaguara sp. z 0.0., zgtosita do rejestracji w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku
Wewngetrznego (znaki towarowe 1 wzory) (OHIM) wspdlnotowy znak towarowy.

2 Znakiem towarowym, dla ktorego wniesiono o rejestracje, jest stowne oznaczenie
VIAGUARA.

3 Towary, dla ktorych dokonane zostato zgloszenie, nalezg do klas 32 i 33 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla
celow rejestracji znakow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, 1 dla kazdej z tych klas
odpowiadajg nastepujacemu opisowi:

— klasa 32: ,,wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje
owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojow”;

— klasa 33: ,,napoje alkoholowe; likiery; wodki; wina”.



4 Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspolnotowych Znakow Towarowych nr 47/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.

5 W dniu 7 lutego 2007 r. interwenient, Pfizer Inc., wniost na podstawie art. 42
rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec
rejestracji zgtoszonego znaku towarowego dla towarow wskazanych w pkt 3 powyze;.

6 Sprzeciw opieral si¢ na wcze$niejszym stownym wspolnotowym znaku towarowym
VIAGRA oznaczajacym towary nalezace do klasy 5 i odpowiadajgce nastgpujagcemu opisowi:
»preparaty i substancje farmaceutyczne i weterynaryjne”.

7 W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono podstawy odmowy rejestracji wskazane w art. 8
ust. 1 lit. b) 1 art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009].

8 W dniu 30 czerwca 2009 r. Wydzial Sprzeciwoéw oddalit sprzeciw.

9 W dniu 13 sierpnia 2009 r. interwenient, dziatajac na podstawie art. 58—64
rozporzadzenia nr 207/2009, odwotat si¢ od decyzji Wydziatu Sprzeciwow.

10 Decyzja z dnia 20 maja 2010 r. (zwang dalej ,,zaskarzong decyzja”) Pierwsza Izba
Odwolawcza OHIM uchylila decyzje Wydziatu Sprzeciwow.

11 Zasadniczo, co si¢ tyczy podstawy dotyczacej naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009, Izba Odwotawcza z jednej strony potwierdzita interpretacje
dokonang przez Wydziat Sprzeciwow, w mysl ktorej mimo silnego podobienstwa
kolidujacych ze sobg oznaczen nie istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w
przypadku kolidujacych ze sobg znakéw towarowych, poniewaz towary oznaczone tymi
znakami sg r6zne, natomiast z drugiej strony uwzglednita ona sprzeciw w zakresie, w jakim
opierat si¢ on na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. W tym zakresie stwierdzita ona, po
pierwsze, ze kolidujace ze sobg oznaczenia wykazuja silne podobiefistwo, co w rezultacie
prowadzi do uznania zwigzku migdzy nimi, po drugie, ze wczesniejszy znak towarowy cieszy
si¢ niepodwazalng renoma w catej Unii Europejskiej w odniesieniu do leku przeznaczonego
do leczenia zaburzen erekcji, a po trzecie, ze istnieje ryzyko, iz uzywanie bez uzasadnionej
przyczyny zgloszonego znaku towarowego powodowatoby czerpanie nienaleznej korzysci z
odrozniajgcego charakteru lub renomy wczesniejszego znaku towarowego.



Zadania stron

12 Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji,

— obcigzenie OHIM oraz interwenienta kosztami postepowania.

13 OHIM, popierany przez interwenienta, wnosi do Sadu o:

- oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci niektorych zalgcznikow do skargi

14 W swojej odpowiedzi na skargg interwenient podwazyt dopuszczalno$¢ zatacznikow A
6—A 8 do skargi, uzasadniajac, ze zostaly one po raz pierwszy przedstawione przed Sadem.
Podczas rozprawy interwenient os§wiadczyt jednak, Ze nie podtrzymuje swojego sprzeciwu co
do dopuszczalnosci zalacznika A 7, zawierajacego zdjecia opakowan niektorych towarow
oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym, mianowicie napojow alkoholowych,
wprowadzanych do sprzedazy przez skarzaca. Nalezy stwierdzi¢, ze zdjecia te zawarte sg w
aktach postepowania przed I1zbg Odwotawczg przekazanych Sagdowi na podstawie art. 133 ust.
3 regulaminu postepowania przed Sadem i ze zostaly one zresztg przedstawione przez samego
interwenienta przed Wydziatem Sprzeciwdw jako dowody na poparcie jego sprzeciwu wobec
rejestracji zgtoszonego znaku towarowego. Nie ma znaczenia okoliczno$¢, ze rozmiar zdjec
przedstawionych przez skarzaca jest mniejszy niz zdjg¢ przedstawionych przez interwenienta
1 ze zostaly one przedstawione w celu zilustrowania odmiennych argumentow.

15  Natomiast zatgczniki A 6 1 A 8 stanowig materiaty nieprzedstawione uprzednio przed
instancjami OHIM. W tym wzgle¢dzie nalezy przypomniec¢, ze w $wietle utrwalonego
orzecznictwa skarga o stwierdzenie niewaznosci wniesiona do Sagdu ma na celu kontrole
zgodnosci z prawem decyzji izb odwolawczych w rozumieniu art. 65 rozporzadzenia nr
207/2009, a zatem zadaniem Sadu nie jest w tych ramach ponowne rozpoznanie stanu



faktycznego w $wietle dokumentow przedtozonych przed nim po raz pierwszy. Okolicznosci
faktyczne, ktore sa podnoszone w postepowaniu przed Sadem, a ktére nie zostaty ujawnione
uprzednio w postgpowaniu przed instancjami OHIM, nie moga wptywaé na zgodnos¢ z
prawem takiej decyzji, chyba ze OHIM byt zobowigzany wzia¢ je pod uwage z urzedu
[wyroki Sgdu: z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/03 Samar przeciwko OHIM — Grotto
(GAS STATION), Zb.Orz. s. 11-2939, pkt 13; z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04
Sadas przeciwko OHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. s. 11-4891, pkt
19].

16  Ztego wzgledu trzeba stwierdzi¢, ze zataczniki A 6 1 A 8 nalezy uznac za
niedopuszczalne.

Co do istoty

17  Na poparcie swej skargi skarzaca podnosi jedyny zarzut, ktoéry dotyczy naruszenia art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

18  Skarzaca podkresla, ogolnie rzecz biorac, ze zaskarzona decyzja jest sprzeczna z art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz zwigzek miedzy kolidujgcymi ze sobg znakami
towarowymi, wymagany w celu zastosowania tego przepisu, nie zostat oceniony w sposob
catosciowy, lecz wywiedziony jedynie z konkluzji dotyczacej podobienstwa oznaczen.
Tymczasem wedtlug skarzacej zwigzku tego nie ma, poniewaz towary oznaczone
kolidujgcymi ze sobg znakami towarowymi sg catkowicie rozne, a oznaczenia nie wykazujg
silnego podobiefistwa. W rezultacie utrzymuje ona, Zze pomimo bardzo znaczacej renomy
wczesniejszego znaku towarowego w odczuciu wiasciwego kregu odbiorcoOw skojarzenie ze
zgloszonym znakiem towarowym nie moze powsta¢. Uwaza zatem, iz Izba Odwotawcza nie
powinna byla bada¢ przestanki dotyczacej ryzyka, Ze uzywanie zgloszonego znaku
towarowego bez uzasadnionej przyczyny powodowatoby czerpanie korzysci z odrdzniajacego
charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego. Positkowo skarzaca podnosi, ze
dokonana przez Izb¢ ocena wspomnianego ryzyka jest bledna zarowno w odniesieniu do
wizerunku tgczonego z wezesniejszym znakiem towarowym, jak i w odniesieniu do stopnia
pokrewnosci towardéw, ktorych dotyczg kolidujace ze sobg znaki towarowe.

19  OHIM i interwenient kwestionujg argumentacje skarzace;.

20 Artykut 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi: ,,[p]Jonadto w wyniku sprzeciwu
wlasciciela wcezesniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje si¢, jezeli jest on identyczny lub podobny do wczes$niejszego znaku
1 jest zarejestrowany dla towardéw lub ustug, ktore nie sag podobne do tych, dla ktorych
wczesniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli, w przypadku wcze$niejszego wspdlnotowego



znaku towarowego, cieszy si¢ on renomg we Wspolnocie 1, w przypadku wczesniejszego
krajowego znaku towarowego, cieszy si¢ on renoma w danym panstwie cztonkowskim 1 jezeli
uzywanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiloby nienalezyte
korzysci z tego powodu lub byloby szkodliwe dla odrozniajacego charakteru lub renomy
takiego znaku [jezeli uzywanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego
powodowatoby czerpanie nienaleznej korzysci z odrozniajacego charakteru lub renomy
wczesniejszego znaku towarowego badz tez dziatato na ich szkode]”.

21  Z przepisu tego wynika, ze to, czy znajdzie on zastosowanie, uzaleznione jest od
wystapienia nast¢pujacych przestanek, mianowicie: po pierwsze, kolidujace ze sobg znaki
towarowe sg identyczne lub podobne; po drugie, wczes$niejszy znak towarowy, na ktory
powotano si¢ w sprzeciwie, cieszy si¢ renoma; i po trzecie, istnieje ryzyko, ze uzywanie bez
uzasadnionej przyczyny zgloszonego znaku towarowego powodowatoby czerpanie
nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy wezesniejszego znaku
towarowego albo dzialaloby na ich szkodg. Przestanki te musza wystapi¢ tacznie, czyli
niewystapienie choéby jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania tego przepisu [wyroki
Sadu: z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-67/04 Spa Monopole przeciwko OHIM — Spa
Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Zb.Orz. s. 11-1825, pkt 30; z dnia 22 marca
2007 r. w sprawie T-215/03 Sigla przeciwko OHIM — Elleni Holding (VIPS), Zb.Orz. s.
I1-711, pkt 34; z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie T-438/07 Spa Monopole przeciwko
OHIM — De Francesco Import (SpagO), Zb.Orz. s. 11-4115, pkt 14].

22 W zwiazku z tym nalezy przypomniec¢, Ze naruszenia, o ktdrych mowa w art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009, jesli wystepuja, stanowig konsekwencje pewnego stopnia
podobienstwa migdzy znakami towarowymi wczesniejszym i pozniejszym, w wyniku ktorego
dany krag odbiorcow kojarzy ze sobg te dwa znaki towarowe, to znaczy stwierdza, ze
wystepuje migdzy nimi zwigzek, nie mylac ich jednak (zob. postanowienie Trybunatu z dnia
30 kwietnia 2009 r. w sprawie C-136/08 P Japan Tobacco przeciwko OHIM, niepublikowane
w Zbiorze, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo).

23 Istnienie takiego zwigzku nalezy ocenia¢ calo$ciowo, uwzgledniajac wszystkie czynniki
majace znaczenie w okoliczno$ciach danej sprawy, wsrod nich stopien podobienstwa miedzy
kolidujgcymi ze sobg znakami, charakter towaréw lub ustug, ktoérych dotyczg kolidujace ze
sobg znaki, w tym stopiefn pokrewnosci 1 roznic migdzy tymi towarami lub ustugami oraz
dany krag odbiorcow, intensywnos¢ renomy wczesniejszego znaku towarowego, stopien —
samoistnego lub uzyskanego w nast¢pstwie uzywania — charakteru odrdzniajacego
wczesniejszego znaku towarowego oraz istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia
odbiorcéw w blad [zob. analogicznie w odniesieniu do art. 4 ust. 4 lit. a) pierwszej dyrektywy
Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych si¢ do znakow towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) — przepisu,
ktory jest co do istoty identyczny z art. 8 ust. 5 rozporzgdzenia nr 207/2009 — wyroki
Trybunatu: z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb.Orz. s.



1-8823, pkt 42; z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie C-320/07 P Antartica przeciwko OHIM,
niepublikowany w Zbiorze, pkt 45; ww. postanowienie w sprawie Japan Tobacco przeciwko
OHIM, pkt 26).

24 O ile w przypadku gdy odbiorcy nie dostrzegajg takiego zwigzku, uzywanie
pOzniejszego znaku towarowego nie moze powodowac czerpania nienaleznej korzysci z
charakteru odrdzniajgcego lub renomy wcezesniejszego znaku towarowego czy tez dziata¢ na
ich szkode (ww. wyrok w sprawie Antartica przeciwko OHIM, pkt 44; zob. analogicznie ww.
wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 31), o tyle samo istnienie tego zwigzku nie moze
jednakze wystarczy¢, aby stwierdzi¢ istnienie jednego z naruszen okreslonych w art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009, ktore stanowig szczegdlny warunek objecia renomowanych
znakow towarowych ochrong przewidziang przez ten przepis (Ww. postanowienie w sprawie
Japan Tobacco przeciwko OHIM, pkt 27).

25 W celu skorzystania z ochrony ustanowionej w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009
wiasciciel wezesniejszego znaku towarowego musi przedstawi¢ dowdd na okolicznos¢, ze
uzywanie pozniejszego znaku towarowego powodowatoby czerpanie nienaleznej korzysci z
odrézniajacego charakteru lub renomy wczesniejszego znaku towarowego badz tez dziatatoby
na ich szkode. W tym celu wiasciciel nie musi wykazac¢ istnienia takiego faktycznego i
trwajacego naruszenia jego znaku towarowego, o jakim mowa w tym przepisie. W przypadku
gdy mozna bowiem przewidziec, ze takie naruszenie bgdzie skutkiem sposobu uzywania
pozniejszego znaku towarowego obranego przez jego wlasciciela, wlasciciel wezesniejszego
znaku towarowego nie ma obowigzku czekac na faktyczng realizacj¢ tego naruszenia, aby
moc zakaza¢ wspomnianego uzywania. Wiasciciel wezesniejszego znaku towarowego musi
jednak dowies¢ okolicznosci pozwalajacych na ustalenie powaznego ryzyka wystgpienia
takiego naruszenia w przysztosci (zob. ww. postanowienie w sprawie Japan Tobacco
przeciwko OHIM, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo).

26  Co sig tyczy wreszcie wlasciwego kregu odbiorcow, ktory nalezy wzig¢ pod uwage,
trzeba podkresli¢, ze wspomniany krag odbiorcow jest rézny w zaleznos$ci od rodzaju
naruszenia podnoszonego przez wilasciciela wezesniejszego znaku towarowego (ww. Wyrok w
sprawie Antartica przeciwko OHIM, pkt 46). Istnienie naruszen polegajacych na dziataniu na
szkode charakteru odrdzniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego nalezy
bowiem ocenia¢ w odniesieniu do sposobu rozumowania przeci¢tnego, wtasciwie
poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsagdnego konsumenta towaréow lub ustug, dla
ktérych znak ten zostat zarejestrowany. Z kolei, jezeli chodzi o naruszenie polegajace na
czerpaniu nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego, w zakresie, w jakim zakazane jest czerpanie korzysci z tego znaku przez
wlasciciela pdzniejszego znaku towarowego, istnienie takiego naruszenia winno by¢ oceniane
w odniesieniu do sposobu rozumowania przeci¢tnego, wtasciwie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsadnego konsumenta towaroéw lub ustug, dla ktorych zostat
zarejestrowany pozniejszy znak towarowy [wyrok Sadu z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie



T-59/08 Nute Partecipazioni i La Perla przeciwko OHIM — Worldgem Brands (NIMEI LA
PERLA MODERN CLASSIC), dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 35].

27  To wlasnie w $§wietle tych rozwazan nalezy dokona¢ oceny zgodnos$ci z prawem
zaskarzonej decyzji.

W przedmiocie renomy wczesniejszego znaku towarowego

28  Aby spetnié przestanke dotyczaca renomy (zob. pkt 21 powyzej), wezesniejszy znak
towarowy musi by¢ znany znaczacej czesci krggu odbiorcdéw zainteresowanych towarami lub
ustugami, ktorych ten znak dotyczy (wyrok Trybunatu z dnia 14 wrze$nia 1999 r. w sprawie
C-375/97 General Motors, Rec. s. 1-5421, pkt 31; ww. wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt
34).

29  Nalezy przede wszystkim zauwazy¢, ze bezsporne migdzy stronami jest, iz
wcezesniejszy znak towarowy cieszy si¢ na istotnym obszarze Unii znaczacg renoma jako lek
przeznaczony do leczenia zaburzen erekcji. Ponadto nalezy stwierdzi¢, iz Izba Odwolawcza
uznata — czemu skarzaca nie zaprzecza — ze wezesniejszy znak towarowy cieszy si¢ renoma
nie tylko w$roéd konsumentow rozpatrywanych lekéw, lecz takze wsrod ogdhu spoteczenstwa.

30  Nalezy uzna¢ w $wietle poprzedzajacych rozwazan, ze Izba Odwotawcza stusznie
stwierdzila, 1z wczes$niejszy znak towarowy posiada niepodwazalng renome¢ w catej Unii.
Tym samym spelniona jest druga przestanka wymagana przez art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr
207/20009.

31  Nalezy zatem sprawdzi¢ nastgpnie, czy spetnione sg pozostate przestanki wymagane w
celu zastosowania wyzej wymienionego przepisu, mianowicie czy stopien podobienstwa
migdzy kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi jest taki, iz przecietny konsument moze
stwierdzi¢, ze wystepuje miedzy nimi zwigzek, 1 jesli tak jest, czy istnieje ryzyko, ze
uzywanie bez uzasadnionej przyczyny zgloszonego znaku towarowego powodowatoby
czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego albo tez dziataloby na ich szkodeg.

W przedmiocie podobienstwa oznaczen

32 Nalezy przypomnie¢, Ze poro6wnanie oznaczen w zakresie, w jakim dotyczy ono
wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego podobienstwa kolidujacych ze sobg oznaczen,
nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie cato§ciowym wrazeniu ze szczegdlnym



uwzglednieniem ich elementéw odrozniajacych 1 dominujacych [zob. podobnie wyrok Sadu z
dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie T-181/05 Citigroup i Citibank przeciwko OHIM — Citi
(CITI), Zb.Orz. s. 11-669, pkt 65].

33 Nalezy rowniez przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przecigtny
konsument postrzega zwykle znak towarowy jako cato$¢ 1 nie dokonuje analizy jego
poszczegolnych detali [zob. wyrok Sadu z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie T-185/07 Klein
Trademark Trust przeciwko OHIM — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA),
Zh.Orz. s. 11-1323, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo].

34  Ponadto nalezy wziag¢ pod uwage fakt, ze przeci¢tny konsument rzadko kiedy ma
mozliwo$¢ dokonania bezposredniego porownania mi¢dzy poszczegdlnymi znakami i w tym
zakresie musi ufa¢ ich niedoskonalemu obrazowi zachowanemu w pamigci [zob. wyrok Sadu
z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach potaczonych T-183/02 i T-184/02 El Corte Inglés
przeciwko OHIM — Gonzalez Cabello i Iberia Lineas Aéreas de Espafia (MUNDICOR), Rec.
s. 11-965, pkt 68 i przytoczone tam orzecznictwo].

35  Co do ptaszczyzny wizualnej nalezy przede wszystkim zauwazy¢, jak to zostato
stwierdzone przez Izbe Odwotawcza, ze wszystkie litery, ktore tworza wezesniejszy znak
towarowy, sg zawarte w zgtoszonym znaku towarowym. Cztery pierwsze litery
wczesniejszego znaku towarowego, mianowicie litery ,,v”, ,,1”, ,,a” oraz ,,g”, sa powtorzone
na poczatku zgloszonego znaku towarowego 1 w tej samej kolejnosci. Nalezy zauwazy¢
nastepnie, ze czg$¢ koncowa zgloszonego znaku towarowego, tworzona przez litery ,,r”” oraz
,»a~, jest identyczna z czgécig koncowa wezesniejszego znaku towarowego. Wreszcie jedyna
roéznica miedzy kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi sprowadza si¢ do tego, ze
zgloszony znak towarowy zawiera dwie dodatkowe litery, ,,u” 1 ,,a”, znajdujace si¢ posrodku
tego znaku.

36  Nalezy przypomnie¢, ze co si¢ tyczy stownych znakoéw towarowych, konsument zwraca
na ogot wigkszg uwage na poczatkowa czegs$¢ stowa (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie
MUNDICOR, pkt 81, 83). Zatem obecno$¢ tego samego rdzenia ,,viag” w kolidujacych ze
soba oznaczeniach tworzy silne podobienstwo wizualne, ktore jest ponadto wzmocnione
czeg$cig koncowa ,,ra”, wspolna dla obu oznaczen. Z tego wzgledu argument skarzacej oparty
na zasadniczej r6znicy migdzy oznaczeniami wynikajacej z obecnosci dwdch dodatkowych
liter ,,u” 1,,a” posrodku zgloszonego znaku towarowego nie moze zosta¢ uwzgledniony i nie
jest w kazdym razie wystarczajacy do tego, by podwazy¢ stwierdzenie Izby Odwotawczej,
zgodnie z ktorym kolidujace ze sobg znaki towarowego wykazuja podobienstwo wizualne.

37  Argument skarzacej, zgodnie z ktorym Izba Odwotawcza przywiazata zbyt wielka wage
do obecnosci elementu ,,via” znajdujacego si¢ na poczatku obu znakéw towarowych, podczas



gdy istnieja liczne wspolnotowe znaki towarowe zarejestrowane dla towardow nalezacych do
klas 5, 32 lub 33 zaczynajace si¢ od tego przedrostka, nie moze zosta¢ uwzgledniony w
swietle orzecznictwa przytoczonego w poprzednim punkcie. Ponadto nalezy zauwazy¢, ze
zalacznik A 6, ktory ma ilustrowac ten argument, zostat uznany za niedopuszczalny, jak
wynika to z pkt 16 powyze;.

38  Co do ptaszczyzny fonetycznej nalezy stwierdzié, ze zgodnie z wymowg 1 akcentem w
wiekszosci jezykow uzywanych w Unii wezes$niejszy znak towarowy bedzie wymawiany
,via-gra” lub ,,vi-a-gra”, a zgloszony znak towarowy ,,via-gua-ra”, ,,vi-a-gua-ra” badz ,,vi-a-
gu-a-ra”. W kazdym przypadku dzwigk uzyskany przez pierwsza sylabe ,,via” badz dwie
pierwsze sylaby ,,vi” 1 ,,a” bedzie identyczny, a nastegpowac po nim begdzie dzwigk
odpowiadajacy literze ,,g”. Podobnie dwie ostatnie litery kolidujacych ze sobg znakow
towarowych beda wymawiane w identyczny sposob, mianowicie ,,ra”. Co do elementu ,,ua”,
ktory znajduje si¢ tylko w zgloszonym znaku towarowym, bedzie on wymawiany albo ,,ua”,
albo ,,a”. W kazdym razie bez wzgledu na to, czy przyrostek ,,guara”, znajdujacy si¢ na koncu
zgloszonego znaku towarowego, bedzie wymawiany ,,guara”, czy ,,gara”, element ten
pozostaje bardzo podobny do dzwigku tworzonego przez koncowsg cz¢s¢ wezesniejszego
znaku towarowego, mianowicie ,,gra”. Przy uwzglednieniu okolicznos$ci, ze poczatek znakoéw
towarowych, na ktoéry konsument zazwyczaj zwraca wigksza uwage, bedzie wymawiany
identycznie, co odnosi si¢ takze do koncowej czesci obu znakéw towarowych ,,ra”, r6znica
wprowadzana przez litery ,,ua” posrodku znaku towarowego nie jest w stanie usung¢ silnego
podobienstwa fonetycznego kolidujacych ze soba znakow towarowych.

39 W rezultacie nalezy stwierdzi¢, jak to uczynita Izba Odwotawcza, ze kolidujace ze soba
znaki towarowe wykazuja silne podobienstwo fonetyczne.

40  Co do plaszczyzny koncepcyjnej Izba Odwotawcza podniosta, ze chociaz wspolny dla
obu oznaczen przedrostek ,,via” znaczy po hiszpansku ,,droga” 1 stanowi przyimek
oznaczajacy ,,przez” lub ,,poprzez” w kilku jezykach Unii, zadne z dwoch oznaczen nie ma w
cato$ci znaczenia w zadnym jezyku Unii. W rezultacie nalezy stwierdzi¢, ze zaden element
nie pozwala odr6zni¢ oznaczen koncepcyjnie.

41  Nie moze podwazy¢ tego wniosku argument skarzacej, zgodnie z ktérym elementem
majacym decydujace znaczenie w ramach poréwnania koncepcyjnego oznaczen jest raczej
uzycie okreslenia ,,guara”, a nie przedrostka ,,via”, uzytego w kilku innych zarejestrowanych
znakach towarowych. Nie jest bowiem pewne, czy przecietny konsument w Unii kojarzytby
je z ,,guarang”, potudniowoamerykanska rosling, ktora jest sktadnikiem napojoéw
alkoholowych skarzacej, 1 tym samym element ,,guara” ma niewielkg site przywotywania na
mysl skojarzen w odniesieniu do wlasciwego kregu odbiorcow. Z tego wzgledu element ten
nie pozwala takze na odrdznienie koncepcyjne zgloszonego znaku towarowego w stosunku do
wczesniejszego znaku towarowego, tym bardziej ze odtwarza jedynie czgsciowo nazwe wyzej
wymienionej rosliny.



42 W $wietle powyzszych rozwazan nalezy uznac, ze cato$ciowo istnieje silne
podobienstwo miedzy kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi.

W przedmiocie zwigzku migdzy kolidujgcymi ze sobg znakami towarowymi

43 Jesli chodzi o oceng dotyczacg istnienia zwigzku miedzy kolidujacymi ze sobg znakami
towarowymi, ktorg kwestionuje skarzaca, nalezy zauwazy¢, ze pojecie zwigzku jest §cisle
zwigzane z przestanka dotyczaca podobienstwa oznaczen przy uwzglednieniu okolicznosci,
ze — jak przypomniano w pkt 22 powyzej — naruszenia, o ktorych mowa w art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009, sa konsekwencja pewnego stopnia podobienstwa migdzy
kolidujacymi ze sobg oznaczeniami.

44 Trzeba jednakze przypomnie¢ — jak wynika to z orzecznictwa i jak to utrzymuje
skarzaca — iz o ile prawdg jest, ze im bardziej kolidujace ze sobg znaki towarowe sga podobne,
tym bardziej prawdopodobne jest, ze pézniejszy znak towarowy bedzie w odczuciu
wlasciwego kregu odbiorcow przywotywat na mysl wezesniejszy renomowany znak
towarowy, zwykte podobienstwo migdzy kolidujagcymi ze sobg znakami towarowymi nie
wystarcza, by stwierdzi¢ istnienie zwigzku migdzy tymi znakami [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 28 pazdziernika 2010 r. w sprawie T-131/09 Farmeco przeciwko OHIM — Allergan
(BOTUMAX), niepublikowany w Zbiorze, pkt 77].

45  Nalezy zreszta przypomniec, ze art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. pkt 20
powyzej) nie wymaga, by towary, ktérych dotycza kolidujace ze sobg znaki towarowe, byty
identyczne lub podobne. Z orzecznictwa przytoczonego w pkt 23 powyzej wynika jednak, ze
charakter danych towarow 1 stopien pokrewnosci migdzy nimi stanowig czynniki, ktore moga
by¢ brane pod uwage w ramach catosciowej oceny dotyczacej istnienia zwigzku migdzy tymi
towarami.

46  Nalezy zatem zbadacd, czy Izba Odwotawcza wzigta pod uwage przy ocenie dotyczacej
mozliwego do ustalenia miedzy znakami towarowymi zwigzku inne poza podobienstwem
oznaczen czynniki, takie jak te wymienione w orzecznictwie przytoczonym w pkt 23
powyzej.

47 W niniejszym przypadku Izba Odwolawcza uznata na wstepie, ze istnieje zwigzek
migdzy kolidujagcymi ze sobg znakami towarowymi ze wzgledu na silne podobienstwo
oznaczen, jakie zostato stwierdzone w ramach oceny odnoszacej si¢ do art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009.



48  Izba Odwotawcza stwierdzita nastepnie, ze renoma wczesniejszego znaku towarowego
jest znaczgca i ze znak ten cieszy si¢ tg renomag wsrdd ogotu spoteczenstwa, a nie tylko wsérdd
przecigtnych konsumentéw towardw oznaczonych tym znakiem. Izba Odwolawcza odniosta
si¢ w tym wzgledzie do przedstawionego przez interwenienta w toku postepowania
administracyjnego fragmentu wyroku High Court of Justice (England & Wales), Chancery
Division [wysoki sad (Anglia i Walia), wydziat kanclerski, Zjednoczone Krélestwo], zgodnie
z ktorym znak towarowy VIAGRA ,,posiada [samoistny] charakter odrdzniajacy w tym
znaczeniu, ze nie chodzi tu o powszechnie uzywane stowo angielskie i ze nie odnosi si¢ on
bezposrednio do charakteru lub jakos$ci towarow [ktore oznacza] [;przedstawione] dowody
[wskazuja, ze znak towarowy VIAGRA] stat si¢ w bardzo krotkim okresie niezwykle znanym
znakiem towarowym [; z]darza si¢ rzadko, by nazwa handlowa produktu farmaceutycznego
weszla do stownictwa ogélnego w tak krotkim przedziale czasu [i byta] znana wszystkim
[jako] oznaczajaca produkt stuzacy leczeniu zaburzen erekcji [...]”.

49  Ponadto z zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba Odwotawcza ustalita wlasciwy krag
odbiorcéw w odniesieniu do ryzyka, ze zgloszony znak towarowy bedzie powodowaé
czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajgcego charakteru lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego. W tym zakresie uznata, ze skoro wspomniane ryzyko nalezy ocenia¢ w
odniesieniu do przecigtnego konsumenta towar6w lub ustug, dla ktoérych zostal zgloszony
pozniejszy znak towarowy, trzeba wzig¢ pod uwage dla celow dokonania tej oceny
przecigtnego konsumenta napojoéw alkoholowych i bezalkoholowych w Unii, ktore sa
towarami przeznaczonymi dla szerokiego kregu odbiorcow, wlasciwie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych 1 rozsadnych.

50  Poza tym Izba Odwotawcza przeanalizowata charakter towaréw oznaczonych
kolidujgcymi ze sobg znakami towarowymi 1 stopien pokrewnos$ci mi¢dzy tymi towarami,
uwzgledniajac wlasciwosci towardw, ktorych dotyczy zgltoszony znak towarowy, 1 wizerunek,
ktorego nosnikiem jest wezesniejszy renomowany znak towarowy.

51  Itak wbrew zarzutowi skarzacej, zgodnie z ktorym wniosek dotyczacy istnienia
zwigzku nie wynika z cato$ciowej oceny czynnikow majacych znaczenie w okolicznosciach
danej sprawy, z calosci zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba Odwolawcza przeprowadzita
prawidtowg oceng istnienia zwigzku miedzy znakami towarowymi. [zba Odwotawcza nie
ograniczyla si¢ bowiem do stwierdzenia istnienia zwigzku jedynie na podstawie znacznego
podobienstwa migdzy kolidujagcymi ze sobg znakami towarowymi, lecz rozpatrzyla istnienie
wspomnianego zwigzku na podstawie calo$ciowej oceny w ramach badania trzeciej
przestanki wymaganej przez art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, dotyczacej ryzyka
czerpania nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego.

52 Whbrew temu, co podnosi skarzgca, nawet jesli nie ma bezposredniego zwigzku
mozliwego do ustalenia migdzy oznaczonymi kolidujagcymi ze sobg znakami towarami, ktore



nie sg podobne — jak to stwierdzita Izba Odwotawcza w pkt 18 zaskarzonej decyzji —
skojarzenie z wcze$niejszym znakiem towarowym pozostaje jednak mozliwe przy
uwzglednieniu znacznego podobienstwa oznaczen i uzyskanej przez wczesniejszy znak
towarowy ogromnej renomy, wykraczajacej poza krag odbiorcow zainteresowanych
towarami, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany. Zatem nawet przy zatozeniu, ze wobec
odmiennos$ci towaréw oznaczonych kolidujagcymi znakami towarowymi, kregi odbiorcéw, do
ktorych skierowane sa te znaki, nie naktadaja si¢ catkowicie, mozliwe jest kojarzenie tych
znakoéw towarowych (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 51-53).

53  Wynika z tego, ze spelniona jest pierwsza przestanka wymagana przez art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz Izba Odwolawcza stusznie uznata, iz stopien
podobienstwa migdzy oznaczeniami jest taki, ze mozna ustali¢ zwigzek migdzy kolidujacymi
ze sobg znakami towarowymi.

54  Wobec tego, ze spetnione sa dwie pierwsze przestanki wymienione w art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy zbada¢, czy Izba Odwotawcza stusznie uznata, iz
wiasciciel wezesniejszego znaku towarowego wykazat istnienia ryzyka, ze uzywanie bez
uzasadnionej przyczyny zgloszonego znaku towarowego powodowatoby czerpanie
nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy wczesniejszego znaku
towarowego.

W przedmiocie oceny ryzyka czerpania nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub
renomy wczesniejszego znaku towarowego

55  Skarzaca uwaza w niniejszym przypadku, ze dokonana przez Izb¢ Odwotawcza ocena
dotyczaca istnienia ryzyka jest bledna w zakresie, w jakim wizerunek przyjemnosci,
zywotnosci, sity 1 mtodosci, ktorego nosnikiem mialby by¢ wezedniejszy znak towarowy, nie
jest — zdaniem skarzacej — do pogodzenia z rodzajem towaréw objetych tym znakiem, czyli
powaznym lekiem, wydawanym na recepte i stosowanym pod kontrolg lekarska w celu
leczenia powaznego schorzenia. Ponadto skarzaca podwaza stwierdzenia Izby Odwotawczej
dotyczace stopnia pokrewnosci migdzy towarami objetymi oboma znakami. W tym zakresie
podnosi, iz Izba Odwotawcza wywiodta z dziatania stymulujacego lub polegajacego na
pobudzaniu popedu ptciowego, ktore ogdlnie przypisuje si¢, w celach promocyjnych lub przy
wprowadzaniu do obrotu, napojom bezalkoholowym, Ze napoje te majg wtasciwosci zbiezne
ze wskazaniami terapeutycznymi lub co najmniej z wizerunkiem wczes$niejszego znaku
towarowego 1 towarami, ktorych on dotyczy. Tymczasem skarzaca uwaza, ze Izba
Odwotawcza powinna byta wzig¢ pod uwage wlasciwosci i rzeczywisty charakter
wspomnianych towardw, a nie te, ktore wynikajg z praktyk zwigzanych z wprowadzaniem do
obrotu.



56  Sad zaznacza przede wszystkim, ze celem art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nie
jest uniemozliwienie rejestracji kazdego znaku towarowego, ktéry bytby identyczny ze
Znakiem renomowanym lub do niego podobny. Celem tego przepisu jest miedzy innymi
umozliwienie wlascicielowi weze$niejszego renomowanego krajowego znaku towarowego
ztozenia sprzeciwu wobec rejestracji znakow towarowych mogacych dziata¢ na szkode
renomy lub charakteru odrézniajgcego wezesniejszego znaku towarowego badz powodowaé
czerpanie nienaleznej korzysci z tej renomy czy tez z tego charakteru odrozniajacego. W tym
zakresie nalezy uscisli¢, ze wlasciciel weze$niejszego znaku towarowego nie musi wykazaé
istnienia faktycznego i trwajacego naruszenia swojego znaku towarowego. Powinien on
jednak przedstawi¢ okoliczno$ci pozwalajace na uprawdopodobnienie przysztego
niemajgcego charakteru hipotetycznego ryzyka czerpania nienaleznej korzysci czy
wyrzadzenia szkody (zob. ww. wyrok w sprawie VIPS, pkt 46). Mozna to stwierdzi¢ w
szczegolnosci na podstawie wynikow logicznego wnioskowania majacych zrédto w analizie
prawdopodobienstwa i1 przy uwzglednieniu zwyczajow w danym sektorze gospodarczym, a
takze wszystkich pozostalych okolicznosci sprawy [wyrok Sadu z dnia 25 marca 2009 r. w
sprawie T-21/07 L’Oréal przeciwko OHIM — Spa Monopole (SPALINE), niepublikowany w
Zbiorze, pkt 38].

57  Aby latwiej uchwyci¢ ryzyko, o ktorym mowa w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr
207/2009, nalezy zauwazy¢, ze podstawowg funkcjg znaku towarowego jest niezaprzeczalnie
,wskazanie pochodzenia” (motyw 8 rozporzadzenia nr 207/2009). Jednak znak towarowy jest
takze sposobem przekazania innych informacji, dotyczacych migdzy innymi wtasciwosci lub
szczegblnych cech towardw lub ustug oznaczanych tym znakiem lub tez wyobrazen i uczud,
jakie ma on wyraza¢, jak np. luksusu, okreslonego stylu zycia, ekskluzywnosci, przygody,
mtodosci. W tym znaczeniu znak towarowy ma samoistng, niezalezng warto$¢ ekonomiczng,
r6zng od wartosci towarow lub ustug, dla ktorych zostal zarejestrowany. Omawiane
informacje, ktorych nos$nikiem jest w szczegdlnosci znak towarowy cieszacy si¢ renoma lub
ktore sa z nim kojarzone, sprawiaja, ze znak ten ma duza warto$¢, godna ochrony, tym
bardziej ze w wigkszosci przypadkow renoma danego znaku towarowego jest wynikiem
znacznych wysitkow 1 inwestycji ze strony wiasciciela tego wezesniejszego znaku. Dlatego
wlasdnie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 zapewnia ochron¢ znakowi towarowemu
cieszacemu si¢ renoma w przypadku kazdego zgloszenia znaku identycznego lub podobnego,
ktory mogltby niekorzystnie wptynaé na wizerunek tego znaku, nawet jesli towary lub ustugi
objete zgltoszonym znakiem towarowym nie sg podobne do towardéw lub ustug, dla ktérych
zarejestrowany zostal wczesniejszy cieszacy si¢ renoma znak towarowy (wWw. wyrok w
sprawie VIPS, pkt 35).

58 W niniejszym przypadku Izba Odwotawcza stwierdzita, ze istnieje ryzyko, iz uzywanie
zgtoszonego znaku towarowego powodowatoby czerpanie nienaleznej korzysci z
odrézniajacego charakteru lub renomy wczes$niejszego znaku towarowego.

59  Ryzyko to obejmuje w szczegélnosci przypadki, w ktorych maja miejsce oczywiste
wykorzystanie stawnego znaku towarowego i pasozytnictwo lub préba czerpania korzysci z



jego reputacji. Innymi stowy, chodzi tu o ryzyko, ze wizerunek cieszacego si¢ renomg znaku
towarowego lub odzwierciedlane przezen cechy charakterystyczne zostang przeniesione na
towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym, tak ze ich wprowadzenie na rynek
zostanie utatwione przez to skojarzenie z wczesniejszym cieszacym si¢ renoma znakiem
towarowym (zob. ww. wyrok w sprawie SPALINE, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo).

60  Wynika z tego, ze w odréznieniu od prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, o
ktorym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, ryzyko czerpania nienaleznej
korzysci z odrdzniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego
mogtoby wystapi¢ jedynie wtedy, gdy dla wlasciwego kregu odbiorcéw, niemylacych
pochodzenia towardw lub ustug, do ktoérych odnosza si¢ kolidujace ze sobg znaki towarowe,
towary lub ustugi zglaszajacego bytyby szczegolnie atrakcyjne tylko dlatego, ze sg one
oznaczone znakiem towarowym identycznym z wczesniejszym cieszacym si¢ renoma
znakiem towarowym lub don podobnym. To wymagaloby wykazania, ze dochodzi do
skojarzenia zgloszonego znaku towarowego z pozytywnymi wlasciwos$ciami
reprezentowanymi przez identyczny lub podobny wcze$niejszy znak towarowy, ktore
moglyby by¢ w sposdb oczywisty wykorzystywane przez zglaszajacego znak towarowy lub
na ktorych moglby on pasozytowac [zob. wyrok Sadu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie
T-128/06 Japan Tobacco przeciwko OHIM — Torrefac¢do Camelo (CAMELO),
niepublikowany w Zbiorze, pkt 65 i przytoczone tam orzecznictwo].

61 W celu ustalenia, czy uzywanie oznaczenia powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z
charakteru odrdzniajgcego lub renomy znaku towarowego, nalezy dokona¢ cato$ciowej
oceny, ktora winna uwzglednia¢ wszystkie czynniki majace znaczenie w okolicznosciach
danej sprawy, wsrod ktérych mozemy wyrdzni¢ w szczegolnosci intensywnos¢ renomy i
stopien charakteru odr6zniajacego znaku towarowego, stopien podobienstwa miedzy
kolidujacymi ze sobg znakami oraz charakter danych towardéw lub ustug 1 istniejacy miedzy
nimi stopien pokrewnosci. Co si¢ tyczy intensywnosci renomy i stopnia charakteru
odrdzniajacego znaku towarowego, Trybunat orzekt juz, Ze im bardziej odrozniajacy bedzie
ten znak i im wigksza renoma, ktorg si¢ on cieszy, tym latwiej bedzie przyjac istnienie
naruszenia. Z orzecznictwa wynika rOwniez, ze im szybciej 1 silniej oznaczenie przywoluje na
mys$l znak towarowy, tym wigksze jest ryzyko, ze aktualne i przyszte uzywanie oznaczenia
bedzie skutkowaé czerpaniem nienaleznej korzys$ci z charakteru odrdzniajacego lub renomy
znaku towarowego badz tez dziata¢ na ich szkode (zob. wyrok Trybunatu z dnia 18 czerwca
2009 r. w sprawie C-487/07 L’Oréal i in., Zb.Orz. s. 1-5185, pkt 44).

62  To w $wietle wspomnianego orzecznictwa nalezy rozwazy¢, czy dokonana przez Izbg
Odwotawcza ocena co do istnienia tego ryzyka jest poprawna w niniejszym przypadku.

63  Nalezy przede wszystkim przypomnie¢, ze Izba Odwotawcza na wstepie uznata —
opierajac si¢ na przytoczonym w pkt 48 powyzej wyroku wydanym przez High Court of
Justice w toczacym si¢ w Zjednoczonym Krolestwie postepowaniu w sprawie naruszenia



prawa do znaku mig¢dzy interwenientem a wtascicielem znaku towarowego VIAGRENE
zarejestrowanego dla napojow zawierajgcych wyciagi roslinne — iz wezedniejszy znak
towarowy przy uwzglednieniu jego renomy i rodzaju preparatu, dla ktérego jest uzywany,
niesie przestanie przyjemnosci, zywotnosci, sity i mtodosci.

64 W tym wzgledzie trzeba stwierdzi¢, ze nie mozna uwzgledni¢ argumentoéw skarzacej,
zgodnie z ktorymi Izba Odwotawcza niestusznie wzigta pod uwage rozstrzygnigcia wydane
przez krajowe sady i urzedy ds. znakow towarowych, w tym wyzej wymienione
rozstrzygnigcie. OHIM wraz ze swoimi izbami odwotawczymi jest bowiem co do zasady
uprawiony do oparcia si¢ na rozstrzygnigciu krajowym jako na $rodku dowodowym, jezeli
moze ono wykaza¢ powotane w danej sprawie okolicznosci [zob. podobnie wyrok Sadu z
dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie T-108/08 Zino Davidoff przeciwko OHIM — Kleinakis kai
SIA (GOOD LIFE), dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 23].

65  Izba Odwotawcza nastepnie przypomniata, ze chociaz wybor przez skarzaca przyrostka
»guara” mozna by uzna¢ za zasadny w niniejszym przypadku w zwigzku z rosling guarana,
ktora jest sktadnikiem jej napojow, powigzanie tego elementu z przedrostkiem ,,via” nie jest
zbiegiem okoliczno$ci. Jednakze wbrew temu, co podnosi skarzaca, oceny tej nie mozna
interpretowac w ten sposob, ze Izba Odwotawcza przyznata, ze zgloszony znak towarowy
nawiazuje do rosliny ,,guarana”. Przeciwnie, chodzi o wskazanie, ze powigzanie przyrostka
»guara” z przedrostkiem ,,via” skutkuje nawigzaniem do wczesniejszego znaku towarowego.

66  Co si¢ tyczy ponadto charakteru odno$nych towaréw, Izba Odwotawcza stusznie
uznata, ze stymulujace 1 pobudzajace poped ptciowy wilasciwosci przypisywane dla celow
handlowych napojom bezalkoholowym nalezacym do klasy 32 sg zbiezne ze wskazaniami
terapeutycznymi dotyczacymi towaru oznaczonego wezesniejszym znakiem towarowym lub
co najmniej z wizerunkiem odzwierciedlanym przez ten znak.

67  Ztego wzgledu, nawet jesli towary te nie sag w stanie zapewni¢ w rzeczywistosci tej
samej korzysci co lek stuzacy leczeniu zaburzen erekcji objety wezesniejszym znakiem
towarowym, to istotne jest to, ze konsument bedzie sktania¢ si¢ do ich zakupu, sadzac, iz
odnajdzie w nich — z uwagi na przeniesienie pozytywnych skojarzen wywotywanych przez
wizerunek wczesniejszego znaku towarowego — podobne wlasciwosci, takie jak podnoszenie
libido.

68  Co sig tyczy towardéw ,,napoje alkoholowe; likiery; wodki; wina” nalezacych do klasy
33, nalezy stwierdzi¢ w niniejszym przypadku, ze sama skarzaca twierdzita przed Wydziatem
Sprzeciwow, Ze napoje zawierajgce guarane majg inne efekty wzmacniajace i stymulujace dla
ducha i ciata oraz korzystne wtasciwosci dla zdrowia, podobne do tych, ktérymi cechuje si¢
lek.



69  Otdz, cho¢ produkt, ktérego dotyczy w niniejszym przypadku wezesniejszy znak
towarowy, jest lekiem stosowanym do leczenia zaburzen erekcji, wydawanym wylgcznie na
recepte, to jednak nie nawigzuje nieodzownie do leczenia powaznego schorzenia, ale do
wizerunku zywotno$ci i mocy, gdyz umozliwia osobom cierpigcym na zaburzenia erekcji
poprawg zycia seksualnego i jakosci zycia. Skojarzenie z takim wizerunkiem nie jest nie do
pogodzenia z tym, ze lek jest samoistnie ,,powazny’.

70  Co wigcej, [zba Odwolawcza podniosta, ze wspomniany lek jest takze stosowany
,rekreacyjnie” wsrod najmtodszych grup wiekowych spoteczenstwa.

71 Ztego wzgledu, jak to podniosta Izba Odwotawcza, wizerunek ten moglby zostaé
przeniesiony na towary niemedyczne, w szczeg6lnos$ci na napoje alkoholowe oznaczone
zgloszonym znakiem towarowym, o innym charakterze, ktore sg spozywane podczas spotkan
1 uroczystosci. Napoje te moglyby zatem by¢ postrzegane przez wtasciwy krag odbiorcow
jako obdarzone wtasciwo$ciami pobudzajacymi poped ptciowy i1 stymulujacymi cielesnie,
przy czym ich pochodzenie handlowe nie byloby wigzane z wczesniejszym znakiem
towarowym lub przedsigbiorstwem powigzanym z nim gospodarczo.

72 W ostatniej kolejnosci, co si¢ tyczy dowodow przedstawionych przez interwenienta
przed Izba Odwotawcza dotyczacych faktycznego uzywania zgloszonego znaku towarowego,
nalezy zauwazy¢, ze — jak shusznie stwierdzita to Izba Odwotawcza — faktyczne uzycie
pozniejszego znaku towarowego moze by¢ wziete pod uwagg jako wskazowka, ilustracja
wysokiego prawdopodobiefistwa ryzyka czerpania nienaleznej korzysci. I tak, chociaz
zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 25 i 56 powyzej, wlasciciel wczesniejszego
znaku towarowego nie musi wykazac istnienia faktycznego 1 trwajgcego naruszenia, to jednak
jesli znak towarowy lub pozZniejsze oznaczenie sg juz wykorzystywane i przedstawienie
konkretnych materialéw dowodzacych istnienia zwigzku w odczuciu odbiorcow bedzie
mozliwe, bedg mie¢ one oczywiscie duze znaczenie dla oceny ryzyka czerpania nienaleznej
korzysci (zob. podobnie opinia rzecznik generalnej E. Sharpston przedstawiona w ww.
sprawie Intel Corporation, pkt 84).

73 Wynika z tego, Ze materiaty przedstawione przez interwenienta w ramach postepowania
administracyjnego dotyczace faktycznego uzywania znaku towarowego VIAGUARA maja
znaczenie dla oceny przestanki dotyczacej tego ryzyka.

74  Nalezy zauwazy¢ w zwiagzku z tym, Ze po pierwsze, interwenient przedstawit wydruk z
nalezacej do skarzacej witryny internetowej, w ktorej opisane sa wlasciwosci i efekty
substancji guarana zawarte] w sprzedawanych przez nig napojach alkoholowych. Ten wyciag
roslinny ma podobno witasciwosci dobroczynne dla zdrowia, ale takze pobudzajace pociag
ptciowy. Tak wigc wspomniane napoje wprowadza si¢ do sprzedazy, przedstawiajac je jako



wspomagajace sprawnos¢ seksualng, co niezaprzeczalnie nawigzuje do wlasciwosci, z ktorych
znany jest produkt oznaczony wczesniejszym znakiem towarowym.

75  Po drugie, interwenient przedstawit zdjgcia opakowan produktow oznaczonych
zgtoszonym znakiem towarowym zawierajace przedstawienie ityfallicznych sylwetek
meskich. Wbrew temu, co podnosi skarzgca, wizerunek tych sylwetek i szczegoty ich
anatomii sg dostrzegalne niezaleznie od rozmiaréw opakowan i nawigzujg bezposrednio do
wlasciwosci wezesniejszego cieszacego si¢ renomg znaku towarowego. Wniosku tego nie
moga podwaza¢ argumenty skarzacej, zgodnie z ktérymi sztuka prymitywna czgsto obejmuje
przedstawienie nagich postaci.

76  Ztego wzgledu, jak to stusznie podniosta Izba Odwotawcza, interwenient wykazat, ze
skarzaca probuje poprzez uzywanie znaku towarowego podobnego do wczes$niejszego znaku
towarowego cieszacego si¢ renomg dziata¢ w jego cieniu w celu skorzystania z jego
atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzysta¢ bez zadnej rekompensaty finansowej
wysitek handlowy wlozony przez wtasciciela wezesniejszego znaku towarowego w
wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, tak aby promowac swoje witasne towary.
Odnoszenie korzysci ze wspomnianego uzywania winno zosta¢ uznane za czerpanie
nienaleznej korzysci z charakteru odrozniajacego lub renomy wezesniejszego znaku
towarowego (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo).

77  Ot6z z powodu odniesienia ogromnego sukcesu przez wczesniejszy znak towarowy
oraz intensywnosci jego renomy konsument bedzie sktania¢ si¢ do kupowania towaréw
oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym, sadzac, ze beda one miaty skutecznos¢
podobng do towaréw oznaczonych wczesniejszym znakiem towarowym.

78  Ponadto nalezy oddali¢ argument, w ktorym skarzaca zarzuca Izbie Odwotawczej
nieuwzglednienie orzecznictwa Sadu przy ocenie ryzyka czerpania nienaleznej korzysci z
odrézniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego. Przytoczone
rozstrzygnigcia s3 bowiem pozbawione znaczenia dla niniejszego sporu, gdyz w
przeciwienstwie do okolicznosci tej sprawy podobienstwo migdzy znakami towarowymi lub
charakter odr6zniajacy wezesniejszego znaku towarowego nie wystarczyly do wykazania
ryzyka podnoszonego przez wnoszacego sprzeciw.

79 W tych okolicznosciach Izba Odwotawcza poprawnie wywiodla istnienie ryzyka
czerpania nienaleznej korzysci bez uzasadnionej przyczyny z odroézniajacego charakteru lub
renomy wczesniejszego znaku towarowego. Wreszcie nalezy stwierdzi¢, jak to podniosta Izba
Odwotawcza w pkt 50 zaskarzonej decyzji, ze skarzagca nie podata zadnej uzasadnionej
przyczyny dla uzywania zgtoszonego znaku towarowego, co zresztg przyznata w toku
rozprawy. Wniosku tego nie moga podwazac przedstawione przez skarzacg podczas rozprawy



twierdzenia, zgodnie z ktorymi argumenty przytoczone przez nig odnosnie do zastosowania
przyrostka ,,guara” w celu oznaczenia rosliny ,,guarana”, stanowigcej sktadnik jej napojow
(zob. pkt 44 1 65 powyzej), moga by¢ interpretowane jako stanowigce uzasadniong przyczyne
w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, tym bardziej ze na to uzasadnienie nie
powotano si¢ wyraznie w ramach postgpowania w sprawie sprzeciwu jako na uzasadniong
przyczyne dla uzywania zgloszonego znaku towarowego i ze w kazdym razie nie obejmuje
ono uzywania przedrostka ,,via”.

80  Wreszcie, co si¢ tyczy wczesniejszej praktyki OHIM, na ktorg kilkakrotnie powoluje
si¢ skarzgca, z orzecznictwa wynika, ze OHIM jest obowigzany wykonywac swoje
kompetencje w zgodzie z ogélnymi zasadami prawa Unii. O ile w §wietle zasad rownego
traktowania i dobrej administracji OHIM powinien wzia¢ pod uwage decyzje wydawane juz
w sprawie podobnych zgtoszen i rozwazy¢ ze szczegdlng uwaga, czy nalezy postanowic
podobnie, czy tez nie, o tyle zastosowanie tych zasad nalezy jednakze pogodzi¢ z
poszanowaniem zasady legalno$ci. W pozostatym zakresie ze wzgledow pewnosci prawa, a
doktadniej dobrej administracji, kazde zgloszenie do rejestracji musi zostaé rozpatrzone w
sposob doktadny i kompletny, tak aby unikng¢ nieprawidtowego rejestrowania znakow
towarowych. To w ten sposéb musi by¢ przeprowadzane takie badanie w kazdym konkretnym
przypadku. Rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego zalezy bowiem od specyficznych
kryteridw, ktore znajduja zastosowanie w kontekscie stanu faktycznego danej sprawy i stuza
weryfikacji, czy dane oznaczenie nie jest objete podstawa odmowy rejestracji [zob. podobnie
wyrok Trybunatu z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P Agencja Wydawnicza
Technopol przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 73-77 i
przytoczone tam orzecznictwo; wyrok Sadu z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie T-220/09 Ergo
Versicherungsgruppe przeciwko OHIM — Société de développement et de recherche
industrielle (ERGO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 45].

81 W niniejszej sprawie, jak wynika z pkt 28-81 powyzej, Izba Odwotawcza stusznie
uznata, ze zgltoszony znak towarowy spetnia przestanke odmowy rejestracji, o ktérej mowa w
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, tak iz skarzaca nie moze skutecznie powolywac si¢
w celu podwazenia tego wniosku na wczesniejsze decyzje OHIM.

82  Z catosci powyzszych rozwazan wynika, ze jedyny zarzut wysuniety przez skarzaca jest
bezzasadny i z tego wzgledu skarge nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztow

83  Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy
— zgodnie z zadaniami OHIM 1 interwenienta — obcigzy¢ jg kosztami postgpowania.



Z powyzszych wzgledow

SAD (piata izba)

orzeka, co nastgpuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2)  Viaguara S.A. zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 25 stycznia 2012 r.

Podpisy

* — Jezyk postepowania: polski.



