g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (piata izba)

z dnia 6 kwietnia 2017 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie sprzeciwu —

Rejestracja miedzynarodowa wskazujaca Unie Europejska — Graficzny znak towarowy NANA FINK —
Wczesniejszy stowny znak towarowy Unii Europejskiej NANA — Brak podobieristwa towaréw —
Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Zakres badania przeprowadzanego przez
izbe odwolawcza — Obowiazek rozpoznania odwotania w calosci

W sprawie T-39/16

Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, z siedzibg w Bremie (Niemcy), reprezentowana przez
T. Boddiena, avocat,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
A. Schifke, dziatajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,
w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO byla
Nadine Fink, zamieszkala w Bazylei (Szwajcaria),
majacej za przedmiot odwotanie od decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej EUIPO z dnia 12 listopada
2015 r. (sprawa R 679/2014-1), dotyczacej postepowania w sprawie sprzeciwu pomiedzy Nanu-Nana
Joachim Hoepp a Nadine Fink,
SAD (piata izba),
w skladzie: D. Gratsias, prezes, A. Dittrich i P.G. Xuereb (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: E. Coulon,
po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 25 stycznia 2016 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 25 kwietnia 2016 r.,

po zapoznaniu sie ze skierowanymi do stron pytaniami pisemnymi Sadu oraz odpowiedziami na te
pytania, zlozonymi w sekretariacie Sadu w dniu 30 listopada 2016 r.,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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uwzgledniwszy, ze w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakonczeniu pisemnego
etapu postepowania nie wpltynat wniosek stron o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie
art. 160 § 3 regulaminu postepowania przed Sadem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia
ustnego etapu postepowania,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 29 marca 2012 r. spétka, ktérej nastepca prawnym jest N. Fink, uzyskata w migdzynarodowym
biurze Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej (WIPO) wskazujaca Unie Europejska rejestracje
miedzynarodowa o numerze 1111651 nastepujacego graficznego znaku towarowego:

’r.":'::' v 4 '-'2"'-‘\

NANA FINK

Towary, dla ktérych uzyskano te rejestracje miedzynarodows, naleza do klas 14, 18 i 26 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéow
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja, dla kazdej z tych Kklas,
nastgepujacemu opisowi:

— klasa 14: ,metale szlachetne i ich stopy; wyroby z metali szlachetnych lub ich stopéw albo
pokrywane nimi ujete w tej klasie; wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; przyrzady
zegarmistrzowskie i1 chronometryczne; fantazyjne breloczki do kluczy; kasetki na zegarki;
wykoriczenia i ozdoby do zamkéw blyskawicznych z metali szlachetnych”;

— klasa 18: ,skéra i imitacje skéry, wyroby z tych materialéw, nieujete w innych klasach; skory
zwierzece; kufry i torby podrézne; parasole, saszetki i portfele”;

— klasa 26: ,klamry do paskéw; wykonczenia i ozdoby do zamkéw blyskawicznych z metali
szlachetnych”.

Ta miedzynarodowa rejestracja zostala zgloszona do Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (EUIPO) na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1). Zostala ona opublikowana
w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 71/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r. W dniu
24 sierpnia 2012 r. ta miedzynarodowa rejestracja zostala przeniesiona na N. Fink.
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W dniu 9 stycznia 2013 r. skarzaca, Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG, wniosla sprzeciw
wobec miedzynarodowej rejestracji na podstawie art. 41 i 156 rozporzadzenia nr 207/2009, w zakresie,
w jakim rejestracja ta wskazywata Unie, w odniesieniu do wszystkich towaréw, o ktérych mowa w pkt 2

powyze;j.

Sprzeciw zostal oparty na wczesniejszym slownym znaku towarowym Unii Europejskiej NANA,
zarejestrowanym w dniu 19 kwietnia 2011 r. pod numerem 6218945, wskazujacym miedzy innymi
towary nalezace do klas 14, 18 i 26 i odpowiadajace, w przypadku kazdej z tych klas, nastepujacemu
opisowi:

— klasa 14: ,wyroby zegarmistrzowskie i przyrzady chronometryczne kazdego rodzaju; bizuteria
fantazyjna; breloczki do kluczy; wyroby bizuteryjne; wyroby jubilerskie; wyroby dekoracyjne
z metali szlachetnych”;

— klasa 18: ,skora i imitacje skdry, wyroby z tych materialéw ujete w klasie 18; torby wszelkiego
rodzaju (ujete w klasie 18); portfele, saszetki; walizki wszelkiego rodzaju (ujete w klasie 18);
parasolki, parasole przeciwstoneczne i laski; zestawy podrdzne i ich elementy (ujete w klasie 18)”;

— klasa 26: ,sztuczne kwiaty”.

W sprzeciwie powolano sie na podstawe odmowy rejestracji przewidziana w art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009.

W decyzji z dnia 21 stycznia 2014 r. Wydzial Sprzeciwéw czesciowo uwzglednil sprzeciw. Ze wzgledu
na brak podobienstwa towaréw sprzeciw ten zostal oddalony w odniesieniu do nastepujacych

towarow:

— klasa 14: ,wykonczenia i ozdoby do zamkéw blyskawicznych z metali szlachetnych; metale
szlachetne i ich stopy”;

— klasa 18: ,skoéra i imitacje skory, nieujete w innych klasach; skoéry zwierzece”;

— klasa 26: ,klamry do paskéw; wykonczenia i ozdoby do zamkéw blyskawicznych z metali
szlachetnych”.

Ze wzgledu na ryzyko wprowadzenia w btad Wydzial Sprzeciwéw uwzglednit sprzeciw w odniesieniu
do pozostalych towaréw objetych rozpatrywang rejestracja miedzynarodowa.

W dniu 7 marca 2014 r. skarzaca — dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009 —
wniosta do EUIPO odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 12 listopada 2015 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba Odwolawcza
EUIPO oddalifa odwotanie. Stwierdzita ona miedzy innymi, ze Wydzial Sprzeciwéw oddalit sprzeciw
w odniesieniu do nastepujacych towardow:

— klasa 14: ,wykoniczenia i ozdoby do zamkéw blyskawicznych z metali szlachetnych”;

— klasa 18 ,skora i imitacje skory, nieujete w innych klasach; skéry zwierzece”;

— klasa 26: ,klamry do paskéw; wykonczenia i ozdoby do zamkéw blyskawicznych z metali
szlachetnych”.
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Izba Odwolawcza stwierdzila, ze towary te oraz towary objete wcze$niejszym znakiem towarowym nie
byly podobne. W tych ramach Izba Odwotawcza miedzy innymi stwierdzila, ze towary te byly
cze$ciowo cze$ciami zamiennymi, a czesciowo surowcami lub pélproduktami — stuzgcymi w pierwszej
kolejnosci do wytworzenia innych towaréw, a zatem kierowanymi do wyspecjalizowanego kregu
szczeg6lnie uwaznych odbiorcéw — podczas gdy towary wskazane przez wczesniejszy znak towarowy
byly produktami koncowymi, przeznaczonymi dla dostatecznie uwaznego konsumenta koncowego.
Izba Odwolawcza stwierdzila, ze w braku podobienstwa pomiedzy rozpatrywanymi wyrobami nie
istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad pomiedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowym.

Zadania stron

W swej skardze skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;
— obciazenie EUIPO kosztami postepowania.
EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.
Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci niektorych z podniesionych przez skarzgcq argumentow

EUIPO podnosi, ze skarzaca w duzej mierze uzasadnia swe twierdzenia dotyczace podobienstwa
towaréw nalezacych do klas 14, 18 i 26 w Swietle towaréw — jak ,paski”’, ,ubrania”, czy tez ,meble”,
»produkty mleczne” i ,sprzet dla artystéw” — ktdére naleza w rzeczywistosci do innych klas, dla ktérych
byl zarejestrowany wczesniejszy znak towarowy, ale ktére nie byly przedmiotem postepowania
administracyjnego przed EUIPO. W konsekwencji wyjasnienia skarzacej w odniesieniu do tych innych
towaréw nalezy uzna¢ za niedopuszczalne.

Ponadto EUIPO twierdzi, ze skarzaca podnosi po raz pierwszy przed Sadem nowe argumenty. W tym
zakresie przede wszystkim EUIPO odnosi si¢ do twierdzenia skarzacej, zgodnie z ktérym ,skoéra”
i ,skory zwierzece” nie sluza wylacznie jako surowiec, ktéry ma by¢ przeksztalcony w produkty
koncowe, ale sa takze sprzedawane bezposrednio na rynku jako takie, w szczegdlnosci jako przedmioty
dekoracyjne. Nastepnie EUIPO wuwaza, Ze nowa jest takze argumentacja skarzacej dotyczaca
okolicznosci, ze wczesniejszy znak towarowy, ktérego jest ona wlascicielem, jest zarejestrowany takze
dla ,imitacji skor” jako takich. Wreszcie EUIPO podnosi nowy charakter argumentu skarzacej
dotyczacego podejscia przyjetego przez izby odwolawcze we wcze$niejszych decyzjach, w ktérych
uznaly one, ze istnieje podobienstwo pomiedzy ,skéra” a ,skérami zwierzecymi” w rozumieniu
z jednej strony pdlproduktéw, a z drugiej strony produktéw koncowych wytwarzanych z tych
materialéw. Poniewaz argumenty te zostaly przedstawione po raz pierwszy przed Sadem, zdaniem
EUIPO powinny one zosta¢ uznane za niedopuszczalne.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem skarga wniesiona do Sadu na mocy

art. 65 ust. 2 rozporzadzenia 207/2009 ma na celu kontrole zgodnosci z prawem decyzji izb
odwotawczych. W ramach wspomnianego rozporzadzenia, na podstawie jego art. 76, ta kontrola
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zgodno$ci z prawem powinna by¢ dokonywana z uwzglednieniem stanu faktycznego i prawnego sporu
rozpoznawanego przez izbe odwotawcza [zob. podobnie wyrok z dnia 1 lutego 2005 r., SPAG/OHIM -
Dann i Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo].

Ponadto na podstawie art. 188 regulaminu postepowania przed Sadem pisma procesowe skladane przez
strony w toku postepowania przed Sadem nie moga zmienia¢ przedmiotu sporu przed izba
odwolawcza.

W $wietle tych zasad nalezy zbada¢ argumenty EUIPO dotyczace dopuszczalnosci niektérych
z przedstawionych przez skarzaca argumentéw.

W odniesieniu do dopuszczalnosci argumentu skarzacej dotyczacego poréwnania rozpatrywanych
towaréow w $wietle towaréw innych niz te, ktére sa przedmiotem postepowania przed EUIPO, nalezy
podnie$é, ze w formularzu sprzeciwu skarzaca w rubryce ,towary i ustugi, na ktérych oparty jest
sprzeciw” nie zaznaczyla opcji ,wszystkie towary i ustugi objete rejestracja/zgloszeniem”, lecz wybrata
opcje ,nastepujace towary i ustugi” i wskazala w tej rubryce ,wszystkie towary klas 14, 18 i 26”.
Skarzaca oparla wiec sprzeciw wylacznie na towarach nalezacych do klas 14, 18 i 26 objetych
wcze$niejszym znakiem towarowym. W konsekwencji argumenty skarzacej dotyczace podobienstwa
z innymi towarami sa wylaczone z przedmiotu odwotania do Izby odwotawczej i tym samym nalezy

uznac ja za niedopuszczalne.

Natomiast za dopuszczalny nalezy uznaé¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym ,skéra” i ,skory
zwierzece” s sprzedawane nie tylko jako surowce, ale takze jako produkty koncowe.

W pkt 32-35 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza oparla sie bowiem w istocie na faktach notoryjnych
— czyli faktach, ktére moga by¢ znane kazdej osobie lub o ktérych mozna sie dowiedzie¢ z powszechnie
dostepnych 7rédet — stwierdzajac, ze ,skéra i imitacje skory, nieujete w innych klasach; skéry
zwierzece” sg polproduktami i sa one kierowane do kregu odbiorcéw innego niz krag odbiorcéw, do
ktérego kierowane sa produkty koricowe chronione wcze$niejszym znakiem towarowym.

Z orzecznictwa wynika, ze strona, wobec ktérej EUIPO powoluje sie na fakty notoryjne, moze
podwazy¢ ich prawdziwos$¢ przed Sadem (wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r., Storck/OHIM, C-25/05 P,
EU:C:2006:422, pkt 52; postanowienie z dnia 3 czerwca 2009 r., Zipcar/OHIM, C-394/08 P,
nieopublikowane, EU:C:2009:334, pkt 43; wyrok z dnia 10 listopada 2011 r., LG Electronics/OHIM,
C-88/11 P, nieopublikowany, EU:C:2011:727, pkt 28).

Poza tym nalezy stwierdzi¢, ze argument skarzacej dotyczacy praktyki decyzyjnej EUIPO jest takze
dopuszczalny, poniewaz zgodnie z orzecznictwem strona moze si¢ na nia powotaé, nawet jesli czyni to
po raz pierwszy przed Sadem i nawet gdy ta praktyka jest podzniejsza od postepowania
przeprowadzonego przed EUIPO [zob. podobnie wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM -
LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, pkt 20].

Wreszcie nalezy uzna¢ za dopuszczalny i zbada¢ co do istoty argument skarzacej dotyczacy
okolicznosci, ze wczesniejszy znak towarowy, ktérego jest ona wlascicielem, jest takze zarejestrowany
w odniesieniu do ,imitacji skor” jako takich.

Ten argument skarzacej dotyczy bowiem w istocie interpretacji wykazu towaréw objetych
wczedniejszym znakiem towarowym. W tym zakresie nalezy podnie$¢, ze kwestia tego, czy
w odniesieniu do wczesniejszego znaku towarowego brzmienie klasy 18 nalezy rozumie¢ w ten sposéb,
ze klasa ta obejmuje ,wyroby ze skéry”, ,imitacje skéry” jako takie i ,wyroby z imitacji skoéry”, czy w ten
sposéb, ze obejmuje ona tylko ,wyroby ze skoéry” oraz ,wyroby z imitacji skory”, byla elementem stanu
faktycznego i prawnego rozpatrywanego przed Izbg Odwotawcza.
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Aby méc bowiem zbada¢ identyczno$¢ lub podobienstwo rozpatrywanych towaréw organy EUIPO
musza zawsze okresli¢ towary, ktére sa objete kolidujacymi ze soba znakami towarowymi, i w tych
ramach musza dokonaé¢ w stosownym przypadku interpretacji wykazu towardéw, dla ktérych znak
towarowy jest zarejestrowany. Nie mozna zatem uzna¢, ze argument dotyczacy interpretacji wykazu
towar6w objetych wczesniejszym znakiem towarowym wykracza poza ramy sporu zawistego przed Izba
Odwotawczg. Kwestie, ktére musza zosta¢ obowigzkowo rozstrzygniete w celu wydania orzeczenia
w przedmiocie sporu, stanowia bowiem cze$¢ stanu faktycznego i prawnego przed Izba Odwolawcza
(zob. podobnie wyrok z dnia 1 lutego 2005 r., HOOLIGAN, T-57/03, EU:T:2005:29, pkt 25).

W przedmiocie blednej identyfikacji towarow stanowigcych przedmiot odwolania oraz
w przedmiocie nierozpoznania odwolania w odniesieniu do niektorych towarow

Nalezy podnie$¢, ze w uzasadnieniu odwolania do izby odwotawczej skarzaca wskazata, ze Wydzial
Sprzeciwéw oddalit sprzeciw w odniesieniu do ,wykonczen i ozdéb do zamkéw blyskawicznych
z metali szlachetnych” nalezacych do klasy 14, ,skér zwierzecych” nalezacych do klasy 18 oraz ,klamer
do paskéw i wykonczen i 0zdob do zamkéw blyskawicznych z metali szlachetnych” nalezacych do klasy
26.

Nalezy stwierdzi¢, ze w tym wyliczeniu brak jest ,metali szlachetnych i ich stopéw”, a takze ,skory
i imitacji skéry”, w odniesieniu do ktérych sprzeciw takze zostal oddalony.

O ile Izba Odwotawcza zbadala towary ,skoéra i imitacje skéry”, o tyle nie uczynita tego w przypadku
»metali szlachetnych i ich stopéw”, poniewaz stwierdzita, ze Wydzial Sprzeciwéw nie oddalil sprzeciwu
w odniesieniu do tych ostatnich towardw.

W tym zakresie nalezy podnies¢, ze z sentencji decyzji Wydzialu Sprzeciwéw wynika, ze chociaz organ
ten uwzglednil sprzeciw w odniesieniu do ,wyrobéw z metali szlachetnych i ich stopéw”, to oddalit
sprzeciw w odniesieniu do ,metali szlachetnych i ich stopéw”, w przypadku ktérych stwierdzit, ze nie
istnieje podobienstwo z towarami chronionymi wcze$niejszym znakiem towarowym. Na stronie 6
decyzji Wydzialu Sprzeciwéw, organ ten stwierdzil, ze oddala sprzeciw w odniesieniu do wszystkich
towaréw, w przypadku ktérych brak jest podobienistwa z towarami objetymi wczeéniejszym znakiem
towarowym, co dotyczylo ,metali szlachetnych i ich stopéw”.

Poniewaz Izba Odwotawcza stwierdzila, ze Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw wylacznie
w odniesieniu do towaréw wymienionych w pkt 1 zaskarzonej decyzji — w ktérym odwolano sie
w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 14 objetych rozpatrywana rejestracja miedzynarodowa
wylacznie do ,wykonczen i 0zdéb do zamkéw blyskawicznych z metali szlachetnych” i nie odniesiono
sie w zaden sposéb do ,metali szlachetnych i ich stopéw” — strony zostaly wezwane w ramach $rodka
organizacji postepowania na podstawie art. 89 regulaminu postepowania do przedstawienia stanowiska,
po pierwsze, na temat zakresu przedmiotu sporu przed Izba Odwolawczy, a po drugie, na temat
ewentualnego wplywu na rozstrzygniecie niniejszego sporu nierozpoznania przez Izbe Odwolawcza
odwolania w zakresie dotyczacym ,metali szlachetnych i ich stopéw” nalezacych do klasy 14
w odniesieniu do rozpatrywanej rejestracji miedzynarodowe;j.

W odpowiedzi na postawione pytania, po pierwsze, skarzaca wyjasnila, ze wniesione przez nig
odwotanie do Izby Odwotawczej, w zakresie, w jakim sprzeciw zostal oddalony, dotyczylo decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw w calosci. W konsekwencji odwotanie zlozone do Izby Odwolawczej nalezy
rozumie¢ w ten sposob, ze podwaza ono takze oddalenie sprzeciwu w odniesieniu do ,skéry i imitacji
skory” oraz ,metali szlachetnych i ich stopow”.

Skarzaca twierdzi, ze blad popelniony przez Izbe Odwolawcza poprzez nierozpoznanie odwotania

w odniesieniu do ,metali szlachetnych i ich stopéw” powinien prowadzi¢ do stwierdzenia niewaznosci
zaskarzonej decyzji.
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Po drugie, EUIPO o$wiadczyl, ze zakres przedmiotu sporu nie wynika wyraznie z wniosku zlozonego
przez skarzaca do Izby Odwotawczej. EUIPO wskazal jednak, ze Izba Odwolawcza powinna byla
zinterpretowa¢ ten wniosek w ten sposéb, ze dotyczy on wszystkich towaréw, w odniesieniu do
ktérych Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw, co dotyczyto ,skéry i imitacji skéry” oraz ,metali
szlachetnych i ich stéw”.

Zdaniem EUIPO blad spowodowany nierozpoznaniem przez Izbe Odwotawcza odwolania
w odniesieniu do ,metali szlachetnych i ich stopéw” nie mialby wplywu na rozstrzygniecie niniejszego
sporu, tym bardziej ze skarzaca sama nie wymienita tych towaréw ani w odwotaniu do EUIPO, ani
w skardze do Sadu.

W $wietle powyzszych elementéw nalezy stwierdzié, ze wniesione przez skarzaca odwolanie do Izby
Odwotawczej, w zakresie, w jakim sprzeciw zostal oddalony, dotyczylo decyzji Wydzialu Sprzeciwéw
w caloéci. Wniosek ten wynika wyraznie zaréwno z formularza EUIPO dotyczacego zakresu
odwotania, jak i z zadan zawartych w piSmie skarzacej przedstawiajacym podstawy odwotania.
W pierwszej kolejnosci bowiem — we wspomnianym formularzu skarzaca zakreslita opcje wskazujaca,
ze decyzja zostala zaskarzona w calosci, a w drugiej kolejnosci — w pismie skarzaca wniosla, po
pierwsze, o uwzglednienie sprzeciwu w odniesieniu do wszystkich towaréw, ktérych sprzeciw dotyczyl,
a po drugie, o calkowite odmdwienie ochrony w Unii rozpatrywanej rejestracji miedzynarodowej.
Skadinad zaréwno skarzaca, jak i EUIPO potwierdzili w odpowiedziach na postawione pytania, zZe
odwotlanie zlozone przez skarzaca do Izby Odwotawczej, w zakresie, w jakim sprzeciw zostal oddalony,
nalezy rozumie¢ jako ztozone od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w catosci.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza nie rozpoznala zlozonego do niej odwotania w zakresie,
w jakim dotyczylo ono oddalenia sprzeciwu co sie tyczy ,metali szlachetnych i ich stopéw” nalezacych
do klasy 14 w odniesieniu do rozpatrywanej rejestracji miedzynarodowej. W ten sposéb Izba
Odwolawcza naruszyla wynikajacy z art. 64 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 207/2009
obowiazek rozpoznania zfozonego do niej odwotania. Tymczasem obowiazek ten winien by¢ rozumiany
w ten sposob, ze izba odwolawcza jest zobowigzana rozpozna¢ w calosci kazde ze sformutowanych
przed nig zadan, badz je uwzgledniajac, badz je odrzucajac jako niedopuszczalne czy tez oddalajac jako
bezzasadne. Nalezy zaznaczy¢, ze naruszenie tego obowigzku moze wplywaé na tre§¢ decyzji wydanej
przez izbe odwolawczg i ze chodzi tu o istotny wymdg proceduralny, ktérego naruszenie moze zostaé
uwzglednione przez Sad z urzedu [wyrok z dnia 10 czerwca 2008 r., Gabel Industria Tessile/OHIM —
Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, EU:T:2008:186, pkt 20].

Whbrew temu, co twierdzi EUIPO w odpowiedziach na pytania pisemne Sadu, nie mozna
domniemywaé, ze Izba Odwotawcza, oddalajac odwolanie w calosci, potwierdzila tytulem
funkcjonalnej ciaglosci stanowisko Wydzialu Sprzeciwéw w odniesieniu do ,metali szlachetnych i ich
stopow”. Z zaskarzonej decyzji wynika bowiem, ze Izba Odwolawcza nie zauwazyta, ze towary te byly
przedmiotem zlozonego do niej odwolania. Nie mozna zatem stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza
zamierzala przeja¢ jako wlasne stwierdzenia Wydzialu Sprzeciwéw dotyczace ,metali szlachetnych
i ich stopéw”.

Nalezy poza tym zaznaczy¢, ze Sad nie moze rozpoznac kwestii, w ktérej Izba Odwolawcza nie zajeta
stanowiska (zob. podobnie wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452,
pkt 72). Tymczasem jest tak w niniejszym przypadku, poniewaz jest bezsporne, ze Izba Odwotawcza
w ogoble nie wypowiedziala sie na temat ,metali szlachetnych i ich stopéw”. Nalezy zatem stwierdzi¢
niewazno$¢ zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwotawcza nie rozpoznala odwolania
w odniesieniu do ,metali szlachetnych i ich stopéw” nalezacych do klasy 14 w odniesieniu do
rozpatrywanej rejestracji miedzynarodowe;j.
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W przedmiocie towaréw chronionych wczesniejszym znakiem towarowym

W ramach analizy dotyczacej stosunku miedzy towarami objetymi kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi nalezacymi do klasy 18 skarzaca podniosta, ze wcze$niejszy znak towarowy, ktérego jest
ona wlascicielem, byl zarejestrowany dla ,wyrobéw ze skory”, ,imitacji skéry” jako takich, a takze
»wyrobow z imitacji skéry”. Argumentacja skarzacej opiera si¢ na brzmieniu wykazu towaréw w jezyku
niemieckim, czyli jezyku, w ktérym zostal zlozony wniosek o rejestracje wczes$niejszego znaku
towarowego, ktéry to wykaz ma nastepujaca tre$¢: ,Waren aus Leder und Lederimitationen sowie
Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten)” [wyroby ze skéry i imitacje skory, a takze wyroby
z tych materialéw (objete klasa 18)].

EUIPO kwestionuje te argumentacje skarzacej. Po pierwsze, podkresla on, ze brzmienie wykazu
towaréw nalezacych do klasy 18 objetych wcze$niejszym znakiem towarowym jest odmienne od
brzmienia porozumienia nicejskiego, ktére jest nastepujace: ,skora i imitacje skoéry, wyroby z tych
materialéw, nieujete w innych klasach [...]”. Po drugie, EUIPO podnosi, ze zakres ochrony przyznanej
na podstawie tej klasy jest niedokladny i pozostawia miejsce na interpretacje, w kazdym razie nie
spelnia kryteriéw jasnosci i precyzyjnosci, jakie Trybunal ustanowil w wyroku z dnia 19 czerwca
2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).

Nalezy stwierdzi¢, ze zgodnie z art. 120 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 — na mocy ktérego ,[w]
przypadkach watpliwosci autentyczny jest tekst w jezyku [EUIPO], w ktérym zostalo dokonane
zgloszenie” — zakres ochrony przyznanej przez wersje niemiecka rozpatrywanego sformulowania musi
w niniejszym przypadku mieé¢ pierwszenstwo [zob. podobnie wyrok z dnia 21 marca 2013 r.,
Event/OHIM - CBT Comunicacién Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS),
T-353/11, niepublikowany, EU:T:2013:147, pkt 14-16].

Ponadto nalezy przypomnieé, ze na mocy art. 2 ust. 2 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia
13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1), w wersji majacej zastosowanie w czasie wlasciwym dla
okolicznosci faktycznych rozpatrywanych w niniejszej sprawie, wykaz towaréw i ustug, dla ktérych
wnosi sie o rejestracje znaku towarowego, musi by¢ sporzadzony w taki sposéb, aby jasno wskazywat
na ich charakter.

Z powyzszego wynika, ze do osoby wnoszacej o rejestracje oznaczenia jako unijnego znaku towarowego
nalezy zawarcie w zgloszeniu wykazu towaréw lub ustug, dla ktérych wnosi si¢ o rejestracje, oraz
przedstawienie dla kazdego z tych towaréw lub dla kazdej z tych uslug opisu jasno wskazujacego na
ich charakter [wyrok z dnia 23 listopada 2011 r., Pukka Luggage/OHIM - Azpiroz Arruti (PUKKA),
T-483/10, nieopublikowany, EU:T:2011:692, pkt 37].

Ten wymoég jasnosci zostal ponadto wzmocniony wyrokiem z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered
Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), do ktérego odwoluje sie EUIPO w swych
uwagach i w ktérym Trybunal orzekl, ze towary i uslugi, w odniesieniu do ktérych wnosi sie
o rejestracje znaku towarowego Unii Europejskiej, musza by¢ wskazane przez zglaszajacego w sposéb
wystarczajaco jasny i precyzyjny, aby umozliwi¢ wlasciwym organom i podmiotom gospodarczym, na
tej jedynej podstawie, ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez znak towarowy (wyrok z dnia
19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, pkt 64).

W niniejszym przypadku nalezy stwierdzi¢, ze wspomniane wyzej sformulowanie niemieckie moze by¢
rozumiane na dwa rézne sposoby. Z jednej strony moze ono by¢ interpretowane w sposéb sugerowany
przez skarzaca, przedstawiony w pkt 40 powyzej. Taka interpretacja opiera sie na przeslance, ze
poniewaz stowo ,wyroby” zostalo uzyte zaréwno na poczatku, jak i pod koniec opisu towaréw
objetych rozpatrywana klasa 18, to pierwsze uzycie tego slowa odnosi sie wylacznie do elementu

»skéra”, podczas gdy wyrazenie ,sowie Waren daraus (soweit in Klasse 18 enthalten)” [a takze wyroby
z tych materialow (objete klasa 18)] dotyczy elementu ,imitacji skéry”. Z powyzszego wynika, ze
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w tym rozumieniu ,imitacje skéry” sa takze objete wspomnianym brzmieniem. Z drugiej strony
sformulowanie to moze by¢ rozumiane w znaczeniu uwzglednionym przez EUIPO, czyli w ten sposéb,
ze zawiera odniesienie wylacznie do ,wyrobéw ze skodry i imitacji skory” jako produktéw koncowych.

Nalezy stwierdzi¢, ze dopuszczajac dwie odmienne wspomniane wyzej interpretacje, sformufowanie
wybrane przez skarzaca w odniesieniu do brzmienia wykazu towaréw nalezacych do klasy 18 objetych
wczesniejszym znakiem towarowym jest niejednoznaczne i tym samym nie spelnia wymogu jasnosci
wynikajacego z zasady 2 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95 i z orzecznictwa. Nalezy zaznaczy¢, ze sama
skarzaca stworzyla te niejednoznacznos¢ poprzez dodanie stéw ,,Waren aus” (wyroby z) przed ogdlnym
objasnieniem klasy 18. Tymczasem zgodnie z przypomnianym w pkt 44 i 45 powyzej orzecznictwem do
skarzacej nalezalo sprecyzowanie brzmienia wykazu towaréw nalezacych do klasy 18 objetych
wczesniejszym znakiem towarowym. W szczegdlnosci jesli skarzaca zamierzala wnies¢ o ochrone dla
simitacji skory”, to do niej nalezalo wybranie sformulowania wykazu towaréw, ktére pozwalaloby
wyraznie zrozumie¢ ten zamiar.

Nalezy stwierdzi¢, ze wlasciciel znaku towarowego nie moze odnosi¢ korzysci z naruszenia ciazacego
na nim obowiazku przedstawienia wykazu towaréw w sposéb jasny i precyzyjny. W kazdym razie
rozpatrywanego sformulowania nie mozna rozumie¢ w ten sposéb, ze obejmuje ono takze, na korzys¢
skarzacej, ,imitacje skory” jako takie.

Nalezy zatem oddali¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym wcze$niejszy znak towarowy jest chroniony
dla ,imitacji skéry”.

W przedmiocie jedynego zarzutu, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009

Skarzaca podnosi w istocie jedyny zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009.

Skarzaca uzasadnia swa skarge szeregiem zarzutow szczegétowych odnoszacych sie do
przeprowadzonej przez Izbe Odwolawcza w zaskarzonej decyzji oceny dotyczacej braku
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad pomiedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi.
W szczegdlnosci skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza blednie stwierdzita, ze brak jest podobienistwa
miedzy towarami objetymi rozpatrywana rejestracja miedzynarodowa a towarami objetymi
wczesniejszym znakiem towarowym. W konsekwencji skarzaca twierdzi, ze organ ten niestusznie
stwierdzil, ze brak jest prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad.

EUIPO kwestionuje argumenty skarzace;j.

Na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze na mocy art. 151 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 rejestracja
miedzynarodowa wskazujaca Unie Europejska ma ten sam skutek co zgloszenie unijnego znaku
towarowego od dnia jej rejestracji w zastosowaniu art. 3 ust. 4 Protokolu odnoszacego sie do
Porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakéw, przyjetego w Madrycie dnia
27 czerwca 1989 r. (Dz.U. 2003, L 296, s. 22). Artykul 156 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi,
ze przeciwko rejestracji miedzynarodowej wskazujacej Unie przystuguje sprzeciw w taki sam sposéb jak
w przypadku opublikowanych zgloszen unijnych znakéw towarowych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu wilasciciela
wczesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli z powodu
identycznosci z wcze$niejszym znakiem towarowym lub podobienistwa do niego i identycznosci lub
podobienistwa towaréw lub uslug oznaczonych tymi dwoma znakami towarowymi istnieje
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prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym wcze$niejszy znak
towarowy jest chroniony. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje rdéwniez
prawdopodobienistwo skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad istnieje, gdy krag
odbiorcéw moze uzna¢, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsigbiorstwa lub
z przedsiebiorstw powiazanych gospodarczo. W $wietle tego orzecznictwa prawdopodobienistwo
wprowadzenia w btad nalezy ocenia¢ catosciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczen
i towaréw lub ustug przez wlasciwy krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych
czynnikéw wystepujacych w danym wypadku, a w szczegélnosci wzajemnej zalezno$ci podobienstwa
oznaczen i podobiefistwa oznaczonych towaréw lub ustug [zob. wyroki: z dnia 29 wrze$nia 1998 r.,
Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 16, 17, 29 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 9 lipca 2003 r.,
Laboratorios RTB/OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01,
EU:T:2003:199, pkt 30-33 i przytoczone tam orzecznictwo].

Do celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad zaklada jednoczesne istnienie identycznos$ci lub podobienistwa miedzy
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi oraz identycznosci lub podobienistwa oznaczonych tymi
znakami towaréw lub uslug. Przestanki te musza by¢ spetnione kumulatywnie [zob. wyrok z dnia
8 marca 2013 r., Mayer Naman/OHIM - Daniel e Mayer (David Mayer), T-498/10, niepublikowany,
EU:T:2013:117, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).

To wladnie w $wietle tych wyzej wymienionych zasad nalezy zbada¢, czy Izba Odwolawcza slusznie
stwierdzila, ze nie istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad pomiedzy kolidujacymi ze soba
znakami towarowymi w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw.

W przedmiocie wilasciwego kregu odbiorcow

Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu calo$ciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad nalezy wzia¢ pod uwage przecietnego konsumenta danej kategorii towardw, ktory jest wlasciwie
poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny. Nalezy mie¢ takze na wzgledzie fakt, ze poziom uwagi
przecietnego konsumenta jest zmienny w zaleznos$ci od rodzaju danych towaréw lub ustug [zob. wyrok
z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04,
EU:T:2007:46, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na okoliczno$¢, iz wcze$niejszy znak towarowy jest
znakiem Unii Europejskiej, wlasciwym terytorium dla oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad jest terytorium Unii, co Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila i czego skadinad skarzaca nie
podwaza.

Natomiast skarzaca podwaza wniosek Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym wlasciwa grupa
konsumentéw, z uwzglednieniem ktérej nalezy ocenia¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w bilad,
skladala sie z szczegélnie uwaznych odbiorcéw wyspecjalizowanych.

Poniewaz przedstawiona w tym zakresie argumentacja skarzacej naklada sie¢ w duzej mierze na niektdre
elementy objete zakresem analizy dotyczacej poréwnania rozpatrywanych towaréw, argumenty te

zostana zbadane na etapie analizy podobienistwa pomiedzy wspomnianymi towarami.

Tak wiec badanie skargi nalezy prowadzi¢ dalej w ramach poréwnania towaréw.
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W przedmiocie poréwnania towarow

— W przedmiocie towaréw nalezgcych do klas 14 i 26

W zaskarzonej decyzji, po pierwsze, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze rozpatrywane towary nalezace do
klas 14 i 26, ktérych dotycza, odpowiednio, rozpatrywana rejestracja miedzynarodowa i wczes$niejszy
znak towarowy, réznia si¢ pod wzgledem rodzaju, przeznaczenia i wykorzystania. Izba Odwotawcza
uznala, ze brak jest podobienistwa pomiedzy wspomnianymi towarami z tego wzgledu, ze klamry do
paskow, wykonczenia i ozdoby do zamkéw blyskawicznych z metali szlachetnych sa cze$ciami
zamiennymi, ktére w pierwszej kolejnosci sa wykorzystywane do wytworzenia lub zdobienia zamkéw
btyskawicznych lub paskéw, a tym samym stanowia pdtprodukty, podczas gdy towary nalezace do klas
14 i 26 objete wcze$niejszym znakiem towarowym sg produktami koncowymi, stuzacymi w czesci do
wskazywania czasu i mierzenia czasu (,wyroby zegarmistrzowskie” i ,przyrzady chronometryczne”),
a w czesci jako bizuteria lub ozdoby.

Izba Odwolawcza zauwazyla ponadto, ze rozpatrywane towary nie pozostaja ze soba w stosunku
komplementarnosci, poniewaz rozpatrywane czesci zamienne nie byly ani niezbedne, ani istotne dla
uzycia produktéw koncowych nalezacych do klas 14 i 26 objetych wcze$niejszym znakiem towarowym.
Poza tym rozpatrywane towary nie sa oferowane za posrednictwem tych samych kanatéw dystrybucji.
Ich odpowiednie funkcje sa calkowicie rézne, nie sa tez one wzgledem siebie konkurencyjne.
Wreszcie, jako Ze rozpatrywane towary nie s3 przeznaczone dla tego samego kregu odbiorcéw, nie sa
one tez zamienne. W konsekwencji Izba Odwotawcza stwierdzila, Ze rozpatrywane towary nalezace do
klas 14 i 26 nie sa podobne.

Po drugie, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze produkty koncowe, zwlaszcza ,torby”, zawarte w klasie 18
i objete wcze$niejszym znakiem towarowym, réznia sig¢, zaréwno pod wzgledem rodzaju, jak
i przeznaczenia, od czeéci zamiennych nalezacych do klas 14 i 26 objetych rozpatrywana rejestracja
miedzynarodowa. Zakladajac nawet, ze cze$ci zamienne do zamkdéw blyskawicznych i do paskéw sa
konieczne do uzycia produktéw koncowych nalezacych do klasy 18 objetych wczes$niejszym znakiem
towarowym w zakresie, w jakim te ostatnie zawieraja zamki blyskawiczne lub paski czy pasy, wlasciwy
krag konsumentéw nie przypuszcza jednak, by towary te byly oferowane przez tych samych
producentéw.

Skarzaca podwaza przeprowadzona przez Izbe Odwotawcza ocene z kilku wzgledéw. Przede wszystkim
podnosi, ze Izba Odwotlawcza nie uwzglednita okolicznosci, ze rozpatrywane towary mogly by¢ takze
uzywane osobno, jako produkty gotowe, przeznaczone takze dla konsumentéw koncowych. W tym
zakresie skarzaca odnosi sie w szczegélnosci do réznorodnosci towaréw opisanych jako ,,0zdoby do
zamkoéw blyskawicznych” — jak breloki, lancuszki, pierscionki — ktére moga by¢ doczepione do
zamkow blyskawicznych w celu ozdobienia produktéw koncowych, takich jak torby lub ubrania.
Z tego samego wzgledu ,klamry do paskéw” sa sprzedawane jako produkty gotowe, umozliwiajace
konsumentom konicowym umocowanie na przyklad diugich tkanin, takich jak tkaniny do upinania,
zaslony, ornaty, czy tez podkreslenie ksztaltu. Ponadto skarzaca podnosi, ze rozpatrywane towary sa
dystrybuowane przez tych samych producentéw, nabywane przez ten sam krag odbiorcéw, oferowane
w tych samych punktach sprzedazy. Tak wigc odbiorcy, do ktérych kierowane sa te towary, mysla, ze
towary te sa do sobie bardzo zblizone i laczy je stosunek komplementarnosci. Ponadto
komplementarny charakter wspomnianych towaréw oparty jest na zbieznosci ich przeznaczenia, ktére
ma charakter estetyczny i polega na ozdobieniu produktéw koncowych.

EUIPO kwestionuje argumenty skarzacej.
Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobienstwa

rozpatrywanych towaréw lub ustug nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charakteryzujace
wzajemny stosunek tych towaréw lub uslug. Czynniki te obejmuja w szczegdlnosci ich rodzaj,
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przeznaczenie, wykorzystanie, jak tez to, czy s3 one wzgledem siebie konkurencyjne lub tez
komplementarne. Pod uwage moga by¢ brane takze inne czynniki, na przyklad kanaly dystrybucji
danych towaréw [zob. podobnie wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., El Corte Inglés/OHIM — Bolafios Sabri
(PiraNAM disefio original Juan Bolafos), T-443/05, EU:T:2007:219, pkt 37 i przytoczone tam
orzecznictwo].

W pierwszej kolejnosci, w odniesieniu do argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym rozpatrywane towary
nalezace do klas 14 i 26, czyli ,0zdoby do zamkéw btyskawicznych z metali szlachetnych” i ,klamry do
paskow” moga takze by¢ sprzedawane jako produkty gotowe bezposrednio konsumentom koncowym,
nalezy stwierdzi¢, ze — zakladajac nawet, ze tak mogloby by¢ — to jednak okoliczno$¢ ta nie moze
podwazy¢ faktu, ze towary te sa przeznaczone do sprzedazy gléwnie profesjonalistom wytwarzajacym
produkty koricowe, a w szczegdlnosci producentom paskow i zamkdédw blyskawicznych.

Whniosku tego nie podwazaja argumenty skarzacej. W tym zakresie nalezy stwierdzi¢ w szczegélnosci,
ze nie mozna przyja¢ argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym ,klamry do paskéw” umozliwiaja
konsumentom umocowane tkanin do drapowania i zaston albo ornatéw do ciata. ,Klamry do paskéw”
sa, ze wzgledu na sam ich charakter i przeznaczenie, towarami przeznaczonymi do zapinania paskéw,
a nie towarami wykorzystywanymi w celach wskazanych przez skarzaca.

Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze skarzaca twierdzi, iz rozpatrywane towary sa dystrybuowane przez tych
samych producentéw lub producentéw ze soba powigzanych i oferowane w tych samych punktach
dystrybucji, a nawet na tych samych poétkach. Jednakze skarzaca ogranicza si¢ do zwyklego stwierdzenia
w tej kwestii, nie wyjasniajac, jakiego rodzaju przedsigbiorstwo produkuje jej zdaniem zaréwno
rozpatrywane towary, jak i towary objete wcze$niejszym znakiem towarowym, ani tez w jakich
punktach dystrybucji oferowane sa te towary.

W drugiej kolejnosci nalezy oddali¢ argument skarzacej dotyczacy komplementarnego charakteru
rozpatrywanych towaréw — opartego na zbieznosci ich przeznaczenia o charakterze estetycznym,
polegajacego na zdobieniu produktéw konicowych.

W tym zakresie nalezy najpierw stwierdzi¢, ze w $wietle orzecznictwa towary lub ustugi
komplementarne to takie, miedzy ktérymi istnieje §cisty zwiazek polegajacy na tym, ze jeden (jedna)
jest niezbedny lub istotny (niezbedna lub istotna) do uzywania drugiego (drugiej) wobec czego
konsumenci moga mysle¢, ze za produkcje tych towaréw lub $§wiadczenie tych ustug odpowiedzialne
jest to samo przedsiebiorstwo [wyrok z dnia 30 kwietnia 2015 r., Tecalan/OHIM - Ensinger
(TECALAN), T-100/14, niepublikowany, EU:T:2015:251, pkt 40; zob. takze podobnie wyrok z dnia
22 stycznia 2009 r., Commercy/OHIM - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14,
pkt 57, 58 i przytoczone tam orzecznictwo].

Ponadto zgodnie z orzecznictwem taka estetyczna komplementarno$¢ pomiedzy towarami powinna
wynika¢ z autentycznej potrzeby estetycznej, przejawiajacej sie w tym, ze dany produkt uwazany jest
za niezbedny lub istotny dla uzywania innego produktu, a konsumenci traktuja uzywanie tych dwéch
produktéow lacznie za normalne i zwyczajne [wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., Milhens/OHIM -
Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, pkt 36; zob. takze podobnie wyrok z dnia
1 marca 2005 r., Sergio Rossi/OHIM - Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, EU:T:2005:72, pkt 60, 62].

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, ze ze wzgledu na ich odmienny charakter rozpatrywane towary,
czyli, po pierwsze, ,klamry do paskéw” i ,wykonczenia i ozdoby do zamkéw blyskawicznych z metali
szlachetnych” nalezace do klas 14 i 26 objete rozpatrywana rejestracja miedzynarodows, a po drugie,
towary zawarte w tych samych klasach, takie jak towary chronione wczes$niejszym znakiem
towarowym, czyli wyroby zegarmistrzowskie, bizuteria lub wyroby dekoracyjne, takie jak breloki do
kluczy i wyroby ozdobne z metali szlachetnych, a takze sztuczne kwiaty, nie sa niezbedne ani nawet
istotne w celu ich odnosnego uzywania.
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W przedmiocie argumentu skarzacej dotyczacego komplementarnosci, jaka mialaby istnie¢ pomiedzy
z jednej strony ,ozdobami do zamkéw blyskawicznych z metali szlachetnych”, a z drugiej strony
»torbami” nalezacymi do klasy 18 i objetymi wcze$niejszym znakiem towarowym, nalezy zaznaczy¢, ze
»0zdoby do zamkéw blyskawicznych z metali szlachetnych” nie sa ani istotne, ani niezbedne dla
uzywania torby. Torba, nawet jesli posiada zamek btyskawiczny, moze by¢ uzywana bez ozdoby na tym
zapieciu. Ponadto, rozpatrujac kwestie pod wzgledem znaczenia, a nawet niezbednego charakteru
storeb” do uzywania ,wykonczen lub 0zdéb do zamkéw btyskawicznych z metali szlachetnych”, nalezy
stwierdzi¢, ze jest oczywiste, iz aby uzywac¢ ozddéb do zamkdéw blyskawicznych, potrzebny jest towar
wyposazony w zamek blyskawiczny. Jednakze nalezy zaznaczy¢, ze torby nie s3 jedynymi towarami,
ktére moga posiada¢ taki system zapiecia. Ozdoby do zamkéw blyskawicznych moga takze by¢
uzywane na przyklad z ubraniem posiadajacym taki zamek. Ponadto nalezy stwierdzi¢ w tym zakresie,
ze istnieja torby, ktére nie posiadaja zamka blyskawicznego. Zwiazek istniejacy pomiedzy ,ozdobami
do zamkéw blyskawicznych z metali szlachetnych” a ,torbami” nie jest zatem $cisly. W tym zakresie
nalezy zaznaczy¢, ze aby stwierdzi¢ istnienie podobienstwa towaréw ze wzgledu na ich
komplementarno$¢, nie wystarczy, aby jeden towar byl niezbedny lub istotny dla uzywania drugiego,
lecz konieczne jest jeszcze, aby konsument mogl mysle¢, ze odpowiedzialno$¢ za ich produkcje
spoczywa na tym samym przedsiebiorstwie (zob. pkt 74 powyzej). Innymi stowy nalezy zbadal, czy
»torby” sa istotne dla uzywania ,,0zdéb do zamkéw blyskawicznych” do tego stopnia, by odbiorcy mogli
mysle¢, iz odpowiedzialno$¢ za ich produkcje spoczywa na tym samym przedsiebiorstwie [zob.
podobnie wyrok z dnia 14 maja 2013 r., Sanco/OHIM - Marsalman (Przedstawienie kurczaka),
T-249/11, EU:T:2013:238, pkt 39]. Nalezy stwierdzi¢, ze zwiazek istniejacy pomiedzy ,ozdobami do
zamkow  blyskawicznych z metali szlachetnych” a ,torbami” nie jest wystarczajaco $cisly, aby
konsumenci mogli mysle¢, ze odpowiedzialnos¢ za ich produkcje spoczywa na tym samym
przedsiebiorstwie. Odbiorcy nie oczekuja, ze producent toreb oferuje takze do sprzedazy ozdoby do
zamkoéw blyskawicznych.

Poza tym nalezy zaznaczy¢, ze — jak podniosta Izba Odwolawcza w pkt 26 zaskarzonej decyzji —
okolicznos¢, iz wszystkie sporne towary moga stuzy¢ do celéw dekoracyjnych, nie jest wystarczajaca
do stwierdzenia podobienstwa towaréw. Okoliczno$¢ ta jest bowiem zbyt ogdélnym czynnikiem, aby
mogla uzasadnia¢, sama z siebie, wniosek, zgodnie z ktérym rozpatrywane towary sa komplementarne,
a tym samym podobne.

Z powyzszego wynika, ze nalezy oddali¢ argumentacje skarzacej, dotyczaca podnoszonej
komplementarno$ci rozpatrywanych towaréw.

W odniesieniu do innych czynnikéw istotnych na podstawie orzecznictwa przytoczonego w pkt 68
powyzej, po pierwsze, nalezy przypomnieé, ze sama skarzaca przyznala, Ze rozpatrywane towary nie sg
wzgledem siebie konkurencyjne. Po drugie, nalezy stwierdzi¢, ze ze wzgledu na ich charakter
rozpatrywane towary nie sa takze substytucyjne.

Z uwagi na wszystkie powyzsze elementy Izba Odwolawcza nie popelnila bledu poprzez stwierdzenie
braku podobienstwa miedzy rozpatrywanymi towarami.

— W przedmiocie towaréw nalezgcych do klasy 18

W zaskarzonej decyzji [zba Odwolawcza stwierdzita co do zasady, ze ,skoéra”, ,imitacje skoéry” i ,skory
zwierzece”, nalezace do klasy 18 i objete rozpatrywang rejestracja miedzynarodows, sa surowcami lub
polproduktami, ktére sa przeznaczone do dalszej obrébki lub przetworzenia i w konsekwencji ich
odbiorcami sa producenci wyrobéw ze skéry, a zatem wyspecjalizowany krag odbiorcéw. Izba
Odwotawcza stwierdzita, ze wspomniane towary zasadniczo réznia si¢ od towaréw objetych
wcze$niejszym znakiem towarowym, ktére sa produktami koricowymi, kierowanymi do konsumentéw
koncowych. Wedlug Izby Odwotawczej fakt, ze rozpatrywane poélprodukty sa konieczne do
wytworzenia pewnych produktéw koncowych objetych wczesniejszym znakiem towarowym, takich jak
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wszelkiego rodzaju torby i walizki, portfele, a takze saszetki, nie wystarczy do stwierdzenia istnienia
podobienstwa tych towaréw, poniewaz te produkty koricowe moga by¢ wytwarzane takze z innych
materialéw. Odbiorcy nie przypuszczaja zatem, ze towary te sa oferowane przez tych samych
producentéw. Izba Odwotawcza wywiodla z powyzszego, ze nie istnieje podobienstwo pomiedzy
rozpatrywanymi towarami nalezacymi do klasy 18.

Skarzaca podwaza te ocene Izby Odwotawczej z kilku wzgledéw. Najpierw wskazuje, ze rézne izby
odwotawcze EUIPO dopuscily juz we wczesniejszych decyzjach mozliwo$¢ stwierdzenia podobienstwa
pomiedzy z jednej strony skoéra, imitacjami skéry i skérami zwierzecymi w rozumieniu pétproduktéw,
a z drugiej strony produktami koncowymi wytworzonymi z tych materialéw. Poza tym skarzaca
podnosi, ze skora, imitacje skéry oraz skdéry zwierzece takze nie s3 sprzedawane wylacznie jako
pétprodukty lub surowce, ale moga by¢ sprzedawane jako takie bezposrednio konsumentom
koncowym. W tym wzgledzie skarzaca wskazuje na uzywanie tych towaréw jako przedmiotéw
dekoracyjnych, takich jak dywany podlogowe lub dekoracje $cian. Ponadto skéry zwierzece sa uzywane
takze jako pokrowce lub ochraniacze na krzesta. W takich przypadkach sporne towary nie sa
przetwarzane w inne towary, lecz uzywane jako produkty gotowe. Zdaniem skarzacej rozpatrywane
towary sa wiec podobne.

EUIPO kwestionuje argumenty skarzace;j.

W pierwszej kolejnosci, w odniesieniu do argumentu skarzacej dotyczacego wczes$niejszej praktyki
decyzyjnej izb odwolawczych, ktére zdaniem skarzacej stwierdzily podobienistwo pomiedzy z jednej
strony skéra i skérami zwierzat w rozumieniu pélproduktéw, a z drugiej strony towarami
wytwarzanych z tych materialéw, nalezy zaznaczy¢, ze z utrwalonego orzecznictwa wynika, iz decyzje
izb odwolawczych wydawane na podstawie rozporzadzenia nr 207/2009, a dotyczace rejestracji
oznaczen jako unijnych znakéw towarowych, stanowia decyzje zwigzane, a nie oparte na swobodnym
uznaniu. Dlatego tez zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwolawczych nalezy ocenia¢ wyltacznie na
podstawie tego rozporzadzenia, nie za$ na podstawie wczesniejszej praktyki decyzyjnej [wyroki: z dnia
26 kwietnia 2007 r., Alcon/OHIM, C-412/05 P, EU:C:2007:252, pkt 65; z dnia 24 listopada 2005 r.,
Sadas/OHIM - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, pkt 71]. Ponadto
w kazdym wypadku nalezy podkresli¢, ze Sad juz orzekl, iz ,skora i imitacje skory” oraz wyroby z tych
materialéw, takie jak torby, walizy, parasole, parasole przeciwstoneczne, laski, takie jak chronione
w niniejszym przypadku wczesniejszym znakiem towarowym, nie sa podobne [zob. podobnie wyrok
z dnia 25 listopada 2010 r., Vidieffe/OHIM - Ellis International Group (GOTHA), T-169/09,
nieopublikowany, EU:T:2010:484, pkt 7, 29].

W drugiej kolejnosci, w odniesieniu do argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym skoéra, imitacje skory
i skory zwierzece nie sa sprzedawane wylacznie jako surowce lub péiprodukty, ale moga by¢
sprzedawane takze jako produkty gotowe bezposrednio konsumentom koncowym, nalezy stwierdzié,
ze — zakladajac nawet, ze mogloby tak by¢ — to jednak okoliczno$¢ ta nie moze podwazy¢ faktu, ze
towary te sa kierowane w gtéwnej mierze do odbiorcéw profesjonalnych [zob. podobnie wyrok z dnia
9 listopada 2016 r., Birkenstock Sales/EUIPO (Przedstawienie motywu krzyzujacych sie falowanych
linii), T-579/14, postepowanie odwotawcze w toku, EU:T:2016:650, pkt 32].

Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze ,skéra i imitacje skdry; skory zwierzece” maja odmienne przeznaczenie
i charakter niz towary objete wcze$niejszym znakiem towarowym. O ile bowiem towary objete
rozpatrywang rejestracja miedzynarodowa sluza glownie do dostarczania surowca producentom
wyrobéw ze skoéry, imitacji skory oraz skér zwierzecych, o tyle towary objete wcze$niejszym znakiem
towarowym stuza do okrywania i ubierania czesci ciata ludzkiego, do przenoszenia przedmiotéw oraz
chronienia sie przed deszczem i sloricem. W tym zakresie nalezy wskaza¢ ponadto, ze sad Unii
przyznal, ze cze$¢ towaréw objetych wcze$niejszym znakiem towarowym - takich jak ,parasolki”
i ,parasole przeciwsloneczne” — moze, poza ich zasadnicza funkcja, zosta¢ uznana réwniez za nalezaca
do sektora mody sensu largo, poniewaz moze by¢ uzywana przez konsumentéw w celu wykreowania
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okres$lonego zewnetrznego wizerunku [zob. podobnie wyrok z dnia 9 listopada 2016 r., Birkenstock
Sales/EUIPO (Przedstawienie motywu krzyzujacych sie falowanych linii), T-579/14, postepowanie
odwotawcze w toku, EU:T:2016:650, pkt 118 i przytoczone tam orzecznictwo).

Ze wzgledu na ich odmienny charakter rozpatrywane towary sa zwykle produkowane przez réznych
producentéw i sprzedawane za posrednictwem roznych kanaléw dystrybucji. Towary te nie sa takze
wzgledem siebie konkurencyjne.

W odniesieniu do ewentualnej komplementarnosci ,skoéry i imitacji skéry; skdér zwierzecych”
w stosunku do niektérych towaréw nalezacych do klasy 18 objetych wczesniejszym znakiem
towarowym nalezy przypomnieé, ze zgodnie z orzecznictwem towary komplementarne to towary,
pomiedzy ktérymi istnieje $cisty zwiazek polegajacy na tym, ze jeden towar jest niezbedny lub istotny
dla uzycia drugiego, wobec czego konsumenci moga mysle¢, ze odpowiedzialno$¢ za wyprodukowanie
tych towaréw spoczywa na tym samym przedsigbiorstwie (zob. podobnie wyrok z dnia 11 lipca
2007 r., PiraNAM disefio original Juan Bolafios, T-443/05, EU:T:2007:219, pkt 48 i przytoczone tam
orzecznictwo). Tymczasem w niniejszym przypadku nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca nie podala
przyczyn, dla ktérych rozpatrywane towary miatyby by¢ niezbedne lub przynajmniej istotne w celu ich
odnos$nego uzycia.

Skarzaca nie moze twierdzi¢, ze towary objete wcze$niejszym znakiem towarowym oraz ,skéry
i imitacje skdry; skory zwierzece” sa komplementarne ze tego wzgledu, Ze pierwsze sa wytwarzane wraz
z drugimi. W tym zakresie nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza slusznie uznala w pkt 34-36
zaskarzonej decyzji, iz fakt, ze towary nalezace do klasy 18 objete rozpatrywana rejestracja
miedzynarodowa sa konieczne do wytworzenia niektérych towaréw nalezacych do klasy 18 objetych
wcze$niejszym znakiem towarowym, takich jak wszelkiego rodzaju torby i walizy — nie wystarcza do
stwierdzenia podobienistwa rozpatrywanych towaréw, poniewaz towary te moga by¢ tez wytwarzane
z innych materialéw, a zatem odbiorcy nie przypuszczaja, ze wspomniane towary sa oferowane przez
tych samych producentéw.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwotawcza nie popelnita btedu poprzez stwierdzenie, ze rozpatrywane
towary nalezace do klasy 18 nie sa podobne.

Nalezy stwierdzi¢, ze ze wzgledu na to, ze w niniejszym przypadku nie zostal spelniony jeden
z kumulatywnych warunkéw wymaganych do stwierdzenia prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad, argumenty skarzacej dotyczace podobienstwa oznaczen sa bezskuteczne.

W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan nalezy orzec, ze Izba Odwotawcza stusznie stwierdzila, ze
nie istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad pomiedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw.

Z powyzszego wynika, ze nalezy stwierdzi¢ niewaznos$¢ zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim Izba
Odwotawcza nie rozpoznala zlozonego do niej odwolania w odniesieniu do objetych rozpatrywana

rejestracja miedzynarodowa ,metali szlachetnych i ich stopéw” nalezacych do klasy 14. W pozostalym
zakresie skarge nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 134 § 3 regulaminu postepowania przed Sadem w razie cze$ciowego tylko uwzglednienia
zadan kazdej ze stron kazda z nich pokrywa wlasne koszty.

Nalezy wiec postanowi¢, ze kazda ze stron pokryje wlasne koszty.
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Z powyzszych wzgledéw
SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 12 listopada 2015 r. (sprawa R 679/2014-1),
dotyczacej postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH
& Co. KG a Nadine Fink, w zakresie, w jakim Izba Odwolawcza nie rozpoznala zlozonego do
niej odwolania w odniesieniu do objetych graficznym znakiem towarowym, ktéry byl
przedmiotem rejestracji miedzynarodowej nr 1111651 wskazujacej Unie Europejska, ,metali
szlachetnych i ich stopow”, nalezacych do klasy 14 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakéow
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Kazda ze stron pokrywa wlasne koszty.
Gratsias Dittrich Xuereb
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 kwietnia 2017 r.

Podpisy
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