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Odwolanie od wyroku Sadu (dziewigta izba) wydanego w dniu 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie T-94/
17, ACTC [ EUIPO, wniesione w dniu 14 listopada 2018 r. przez ACTC GmbH

(Sprawa C-714/18 P)
(2019/C 82/07)
Jezyk postgpowania: angielski

Strony

Whnoszgca odwolanie: ACTC GmbH (przedstawiciele: V. Hoene, Rechtsanwiltin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink,
Rechtsanwiltin)

Druga strona postgpowania: Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej

Zadania wnoszacego odwolanie

Whnoszaca odwolanie wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie wyroku Sadu z dnia 13 wrzesnia 2018 r. wydanego w sprawie T-94/17 i stwierdzenie niewaznosci decyzji
strony pozwanej przyjetej w sprawie R 693/2015-4;

positkowo
— uchylenie wyroku wskazanego w pkt 1 i odestanie sprawy przed Sad;
oraz

— obciazenie strony pozwanej kosztami postgpowania.

Zarzuty i gléwne argumenty

Sad naruszyt art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 42 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej pod wieloma
wzgledami, poniewaz ustalit istnienie podobiefistwa migdzy oznaczeniami i — w nastepstwie blednej oceny dowoddw
uzywania — istnienie podobienstwa towaréw. Nie istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w wypadku
rozpatrywanych znakéw towarowych.

1. Sad blednie orzekl, ze interwenient spelnit wymogi zwigzane z uzywaniem w odniesieniu do wszystkich towaréw
nalezgcych do klasy 25, dla ktérych zarejestrowano wczedniejszy znak towarowy. Wymogi spelniono jedynie
w wypadku nastepujacych towardw: ,odziez; okrycia wierzchnie [odziez]; bielizna; nakrycia glowy; rekawiczki [odziez]; paski
[odziez] i skarpetki; wszystkie wyZej wymienione towary, ktére majg by¢ uzywane jako specjalna odziez wierzchnia chronigca przed
warunkami pogodowymi (zimnem, wiatrem lub deszczem, jedynie); okrycia robocze [kombinezony]”. Wbrew temu, co stwierdzit
Sad, chodzi o samodzielng podkategori¢ towaréw nalezacych do klasy 25, w zwigzku z czym dowdd uzywania
przedstawiono jedynie w odniesieniu do tych towaréw z klasy 25.

2. W nastepstwie blednej oceny przeslanek dotyczacych uzywania Sad blednie stwierdzil, ze towary bedace ,odziezg”
i ,nakryciami glowy”, wskazane w wykazach dotyczacych obu znakéw towarowych, sg identyczne.

3. Sad blednie orzekl, ze Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, ze sporne oznaczenia s3 podobne pod wzgledem
wizualnym, majac na wzgledzie, iz maja one t¢ sama dlugo$¢ i cztery wspdlne litery. Rzadka kombinacja liter
w spornym znaku towarowym (asymetryczne spolgloski i rzadka ortografia ,igh”) i jej wplyw na podobienstwo pod
wzgledem wizualnym, podniesione przez wnoszgca odwolanie, nie zostaly oméwione przez Sad. Wynika samo z siebie,
ze przecigtny konsument postrzega znak towarowy jako catos¢. Jednakze rzadka kombinacja liter w spornym znaku
towarowym wywiera istotny wplyw na caloSciowe wrazenie, czego nie uwzglednit Sad.
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4. Sad orzekt takze, ze sporne znaki towarowe s3 identyczne pod wzgledem fonetycznym, majac na wzgledzie, ze
wnoszaca odwolanie nie przedstawila zadnego dowodu umozliwiajacego stwierdzenie, ze dzwigk pierwszych sylab ,ti”
i ,TAI" nie jest identyczny w mniemaniu angielskojezycznego kregu odbiorcéw, i ze nic nie umozliwia rozréznienia
sposobu wymowy spornych oznaczei. Przeciwnie, to Sad zalozyl — bez zadnego dowodu i blednie — ze grupa liter
Lt jest zawsze wymawiana jako ,tai”. Nie ma zadnego dowodu na poparcie tej oceny. W jezyku angielskim nie istnieje
wyraz ,ti". Ta grupa liter jest, w konsekwencji, zawsze wymawiana jedynie zgodnie z regulami lingwistycznymi
majacymi zastosowanie do danego wyrazu. Mozna stwierdzi¢, ze istnieja niezliczone wyrazy, w ktorych grupa liter
Lti” nie jest wymawiana jako ,tai”, takie jak: ,trick”, ,ticket”, ,till", ,timbal”, ,timberland”, ,tin”, ,tincture”, ,tinder”, ,tip”,
Jtrigger” i szereg innych, a takze sporny znak towarowy ,tigha”. Znana angielska ksiagzka dla dzieci Winnie-the-Pooh ma,
wsrod gtownych postaci, zwierze zwane ,Tigger”, ktérego nazwe wymawia si¢ [tIga]. I tak, za kazdym razem gdy
samogloska po ,ti” jest wymawiana krétko, nie ma wymowy ,tai”. Okoliczno$¢ t¢ wnoszaca odwolanie wskazywala od
poczatku. Ani strona pozwana, ani interwenient nie przedstawili przeciwnego dowodu. Wnoszaca odwolanie nie miala
zatem obowiazku wykazania tego, co jest oczywiste.

5. Sad blednie wskazal, ze wnoszaca odwolanie nie wykazala, iz wyraz TAIGA ma jasne i okre$lone znaczenie dla
rozpatrywanego w calosci wlasciwego kregu odbiorcow (konsumentéw w Unii). Takie stwierdzenie nie jest prawidlowe.
Whnoszaca odwolanie wskazala w sposob bezsporny, ze wyraz TAIGA jest leksykalnie znanym wyrazem w jezyku
francuskim. Powinno by¢ bezsporne i wiadome sadom, ze Francja znajduje si¢ na poludniu Europy. Ze wzgledu na
niekwestionowany rozmiar tajgi (TAIGA) jako pejzazu i znaczenie tego wyrazu w calym S$wiecie, wyraz TAIGA
(w szczegblnosci wraz z wyrazem TOUNDRA) jest znany w Europie i poza nig.

6. Poza tym, zgodnie z orzecznictwem Sadu, wystarcza, ze dany wyraz jest rozumiany w cze$ci Unii Europejskiej, w tym
przez krag whoskich odbiorcéw. W jednym z wyrokow Sad stwierdzit brak podobiefistwa pod wzgledem konceptualnym
miedzy ,Granini” a ,Panini” ze wzgledu na brak znaczenia ,Granini”, podczas gdy ,Panini” oznacza ,sandwich wloski”.

7. W przywolanym przez Sad wyroku z dnia 14 pazdziernika 2003 r., Phillips-Van Heusen/OHIM — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS) (T-292/01, EU:T:2003:264, pkt 54), nie zawarto zadnego wskazania, z ktérego mialoby wynikac,
ze rozpatrywany wyraz jest rozumiany w catej Unii Europejskiej. Nalezy zatem podkresli¢, ze ocena Sadu nie znajduje
wsparcia w orzeczeniu BASS. Sad stusznie stwierdzil, Ze znaczna cz¢$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw w Europie zna
i rozumie wyraz TAIGA.

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Bundesfinanzhof (Niemcy)
w dniu 15 listopada 2018 r. — Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. | Finanzamt Cuxhaven

(Sprawa C-715/18)
(2019/C 82/08)
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