INDITEX PRZECIWKO OHIM — MARIN DIAZ DE CERIO (OFTEN)

WYROK SADU (szosta izba)

z dnia 13 wrze$nia 2010 r.*

W sprawie T-292/08

Industria de Disefio Textil (Inditex), SA, z siedziba w Arteixo (Hiszpania), repre-
zentowana przez adwokatéw E. Armija Chavarriego oraz A. Castina Péreza-Gdémeza,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzo-
ry) (OHIM), reprezentowanemu przez O. Mondéjara Ortuna, dziatajacego w charak-
terze pelnomocnika,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: hiszpariski.
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w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM byt

Roberto Fernando Marin Diaz de Cerio, zamieszkaly w Logrofo (Hiszpania),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
24 kwietnia 2008 r. (sprawa R 484/2007-2), dotyczaca postepowania w sprawie sprze-
ciwu pomiedzy Robertem Fernandem Marinem Diazem de Ceriem a Industria de
Diseno Textil (Inditex), SA,

SAD (sz6sta izba),

w skladzie: A.W.H. Meij, prezes, V. Vadapalas (sprawozdawca) i L. Truchot,
sedziowie,

sekretarz: ]. Palacio Gonzalez, gtéwny administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zfozona w sekretariacie Saqdu w dniu 23 lipca 2008 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 7 li-
stopada 2008 r.,
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po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 lutego 2010 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 5 sierpnia 2002 r. na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)],
skarzaca, Industria de Disefio Textil (Inditex), S.A., dokonata w Urzedzie Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia
wspoélnotowego znaku towarowego.

Znak towarowy, o ktdrego rejestracje wniesiono, to oznaczenie stowne OFTEN.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza w szczegdlnosci do klasy 14 Po-
rozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug
dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi: ,Metale szlachetne i ich stopy oraz towary z tych materiatéw
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lub pokryte ich warstwa niesklasyfikowane w innych klasach; wyroby jubilerskie, bi-
zuteria, kamienie szlachetne; wyroby zegarmistrzowskie i przyrzady chronometrycz-
ne; szpilki ozdobne; szpilki do krawatéw; pudelka na igly [z metali szlachetnych];
koétka na serwetki [z metali szlachetnych]; wyroby artystyczne z metali szlachetnych;
ozdobne breloczki do kluczy; medale; monety; wyroby ze zlota i srebra (z wyjatkiem
nozy, widelcéw i lyzek); odznaki z metali szlachetnych; ozdoby do obuwia i ozdo-
by do kapeluszy z metali szlachetnych; popielniczki z metali szlachetnych; spinki do
mankietow”.

Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostato opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakow Towarowych nr 31/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r.

W dniu 26 pazdziernika Roberto Fernando Marin Diaz de Cerio wnidst sprze-
ciw na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia
nr 207/2009) wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla towaréw, o kté-
rych mowa w pkt 3 powyzej.

Podstawa sprzeciwu byly trzy nastepujace zarejestrowane w Hiszpanii znaki
towarowe:

— stowny znak towarowy OLTEN, zarejestrowany w dniu 5 wrzesnia 1988 r.
(nr 1182270) dla towaréw nalezacych do klasy 14;
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— graficzny znak towarowy, zarejestrowany w dniu 5 marca 1990 r. (nr 1293560) dla
towardw nalezacych do klasy 14, przedstawiony ponizej:

OLTEN
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— graficzny znak towarowy, zarejestrowany w dniu 20 listopada 2002 r. (nr 2460666)
dla towaréw nalezacych do klasy 14, przedstawiony ponizej:

OLTENWATCH

7 W uzasadnieniu sprzeciwu powolano podstawe z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009).
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Pismem z dnia 2 wrze$nia 2005 r. skarzaca zwrdcita sie do R.F. Marina Diaza de Ceria
o przedstawienie dowodéw rzeczywistego uzywania wczesniejszych znakéw towa-
rowych zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2i 3
rozporzadzenia nr 207/2009).

W dniu 2 lutego 2007 r. Wydzial Sprzeciwéw cze$ciowo uwzglednit sprzeciw w od-
niesieniu do nastepujacych towaréw nalezacych do klasy 14: ,Towary z [metali szla-
chetnych i ich stopéw] lub pokryte ich warstwa niesklasyfikowane w innych klasach;
wyroby jubilerskie, bizuteria, wyroby zegarmistrzowskie i przyrzady chronometrycz-
ne; szpilki ozdobne; szpilki do krawatéw; ozdobne breloczki do kluczy; medale; od-
znaki z metali szlachetnych; ozdoby do obuwia i ozdoby do kapeluszy z metali szla-
chetnych; spinki do mankietéw” W szczegélnosci uznal, ze wykazano rzeczywiste
uzywanie wczesniejszego znaku towarowego OLTEN w odniesieniu do ,zegarkéw”
nalezacych do klasy 14 i Ze istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w od-
niesieniu do rozpatrywanych towaréw w przypadku zgloszonego znaku towarowego
i wspomnianego wcze$niejszego znaku towarowego.

W dniu 28 marca 2007 r. skarzaca wniosta do OHIM na podstawie art. 57—62 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009) odwolanie od
decyzji Wydziatu Sprzeciwéw. W ramach tego odwolania podwazyta ocene Wydziatu
Sprzeciwéw dotyczaca podobienistwa rozpatrywanych znakéw towarowych i istnie-
nia prawdopodobiernistwa wprowadzenia w blad.

Decyzja z dnia 24 kwietnia 2008 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba
Odwolawcza OHIM oddalita odwotanie. W szczegélnos$ci uznala, ze ze wzgledu na
podobienstwo rozpatrywanych towaréw i znaczne podobienistwa pod wzgledem wi-
zualnym i fonetycznym pomiedzy zgloszonym znakiem towarowym a wczesniejszym
znakiem towarowym OLTEN moze zaistnie¢ prawdopodobienistwo wprowadzenia
wlasciwego kregu odbiorcow hiszpanskich w btad w przypadku tych znakéw.
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Przebieg postepowania i zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji w odniesie-
niu do calosci lub czesci towardw objetych odmowa rejestracji.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Ze wzgledu na to, ze sedzia T. Tchipev nie mégl uczestniczy¢ w obradach po za-
mknieciu procedury ustnej, sedzia L. Truchot zostal wyznaczony na mocy art. 32 § 3
regulaminu postepowania przed Sadem w celu uzupelniania sktadu izby.

Postanowieniem z dnia 5 lipca 2010 r. Sad (szdsta izba) w nowym skladzie ponownie
otworzyl procedure ustng, a strony zostaly powiadomione, ze zostana wystuchane
podczas nowej rozprawy w dniu 6 wrzes$nia 2010 r.

Pismami odpowiednio z dnia 9 lipca 2010 r. i z dnia 15 lipca 2010 r. skarzaca i OHIM
powiadomili Sad, ze zrzekaja sie¢ prawa do bycia wystuchanymi po raz kolejny. Druga
strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM nie odpowiedziala na wezwa-
nie Sadu.
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W rezultacie prezes széstej izby postanowil o zamknieciu procedury ustane;.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi trzy zarzuty dotyczace, po pierwsze, naruszenia
art. 61162 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 63 i 64 rozporzadzenia nr 207/2009),
po drugie, naruszenia art. 43 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia i, po trzecie, naru-
szenia art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego naruszenia art. 61 i 62 rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, ze Izba Odwotawcza naruszyla art. 61 i 62 rozporzadzenia
nr 40/94 poprzez powstrzymanie si¢ od rozpatrzenia kwestii, po pierwsze, dowodu
rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego OLTEN i, po drugie, po-
dobienistwa rozpatrywanych towaréw. Te dwie kwestie byly roztrzasane przed Wy-
dzialem Sprzeciwdw, przy czym skarzaca twierdzila, ze po pierwsze uzywanie wczes$-
niejszego znaku towarowego OLTEN nie zostalo wykazane, a po drugie rozpatrywane
towary z wyjatkiem wyrobéw zegarmistrzowskich byty rézne.
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Wedlug skarzacej na mocy zasady ciaglo$ci funkcjonalnej pomiedzy réznymi instan-
cjami OHIM Izba Odwotawcza byla zobowiazana do rozpatrzenia tych kwestii, cho¢
nie zostaly one przed nig podniesione. Uzasadnienie podane w pkt 26 zaskarzonej
decyzji jest zdaniem skarzgcej niewystarczajace w tym wzgledzie.

OHIM nie zgadza sie z argumentami skarzacej.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 61 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 63 ust. 1 rozporzg-
dzenia nr 207/2009), jezeli odwolanie jest dopuszczalne, izba odwotawcza bada, czy
odwolanie zastuguje na uwzglednienie.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 tegoz rozporzadzenia (obecnie art. 64 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009) po rozpatrzeniu odwolania co do istoty izba odwotawcza podejmuje de-
cyzje w sprawie odwotania i moze albo skorzysta¢ z uprawnien w granicach kompe-
tencji posiadanych przez instancje, ktéra podjeta zaskarzona decyzje, albo przekazaé
sprawe do wspomnianej instancji w celu dalszego postepowania.

Nalezy wskaza¢ na wstepie, ze o ile w swojej skardze skarzaca odnosi sie do art. 62
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, o tyle z jej argumentacji, a takze z uscislent poczynio-
nych podczas rozprawy wynika, ze w rzeczywisto$ci powoluje si¢ na art. 62 ust. 1.
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Z przepisu tego wynika, ze wskutek wniesionego do niej odwotania izba odwolaw-
cza jest zobowigzana dokona¢ ponownej i catkowitej oceny sprzeciwu pod wzgledem
merytorycznym, zaréwno pod katem okoliczno$ci faktycznych, jak i prawnych (wy-
rok Trybunatu z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul,
Zb.Orz. s. 1-2213, pkt 57).

Nalezy przypomnie¢ ponadto, ze zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
(obecnie art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009) w postepowaniu odnoszacym
sie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji — takim, jakie jest rozpatrywane
w niniejszym przypadku — badanie stanu faktycznego z urzedu, ktére przeprowadza
Urzad, jest ograniczone do stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw przedstawio-
nych przez strony oraz poszukiwanego zado$¢uczynienia.

W ramach postepowania w sprawie sprzeciwu kryteria zastosowania wzglednej pod-
stawy odmowy rejestracji, tak jak jakiegokolwiek innego przepisu przywotanego na
poparcie zadan wniesionych przez strony, stanowia w sposéb oczywisty cze$¢ ele-
mentéw prawnych poddanych badaniu OHIM. OHIM moze by¢ zobowiazany do
rozstrzygniecia kwestii prawnej, nawet jesli nie zostata ona podniesiona przez strony,
jezeli rozstrzygniecie tej kwestii jest niezbedne w celu zapewnienia wlasciwego zasto-
sowania rozporzadzenia nr 40/94 w $wietle dowodéw i argumentéw przedstawio-
nych przez strony. Tak wiec kwestia prawna, ktéra musi zosta¢ koniecznie zbadana
dla oceny zarzutéw podniesionych przez strony i dla uwzglednienia lub odrzucenia
ich zadan, réwniez stanowi cze$¢ elementéw prawnych rozstrzyganych przez izbe od-
wolawcza, nawet jesli strony nie przedstawily swojego stanowiska w tej kwestii i na-
wet jezeli OHIM nie wypowiedzial si¢ w jej przedmiocie [wyroki Sadu: z dnia 1 lutego
2005 r. w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM - Dann i Backer (HOOLIGAN),
Zb.Orz. s. I1-287, pkt 21; z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie T-167/05 Grether prze-
ciwko OHIM - Crisgo (Thailand) (FENNEL), niepublikowany w Zbiorze, pkt 104].

W niniejszym przypadku skarzaca utrzymuje w istocie, ze Izba Odwolawcza nie
rozpatrzyla sprzeciwu w sposéb pelny, gdyz pominela ocene, po pierwsze, dowodu
rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego OLTEN, a po drugie, po-
dobienistwa pomiedzy rozpatrywanymi towarami. Wskazuje, Ze nie podniosta tych
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dwdch kwestii w ramach swojego odwolania przed Izba Odwotawczg, ale uwaza, iz
byly one objete ramami sporu przed Wydzialem Sprzeciwéw i tym samym przed Izbg
Odwotawcza.

Nalezy stwierdzi¢, czy rozpatrywane kwestie rzeczywiscie sa objete ramami sporu
rozpatrywanego przez Izbe Odwotawcza.

W odniesieniu, w pierwszej kolejnosci, do dowodu rzeczywistego uzywania wczes-
niejszego znaku towarowego OLTEN nalezy przypomnieé, ze w ramach sprzeciwu
opartego na istnieniu prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w rozumieniu
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 OHIM niekoniecznie rozpatruje kwestie
rzeczywistego uzywania.

Chodzi bowiem o kwestie wstepna, ktéra po podniesieniu jej przez zglaszajacego znak
towarowy powinna zostac rozstrzygnieta przed rozpatrzeniem sprzeciwu w $cistym
znaczeniu [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03
L'Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. s. [1-949, pkt 26].

Zadanie zglaszajacego znak towarowy dotyczace przedstawienia dowodu rzeczywi-
stego uzywania uzupelnia postepowanie w sprawie sprzeciwu o te kwestie wstep-
ng i w tym sensie zmienia jego tres¢, jako ze stanowi nowe zadanie, $cisle zwigzane
z odmiennymi pod wzgledem faktycznym i prawnym rozwazaniami od tych, ktére
lezaly u podstaw wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji wspélnotowego znaku towa-
rowego [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 18 pazdziernika w sprawie T-425/03 AMS
przeciwko OHIM — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services),
Zb.Orz. s. 11-4265, pkt 112].

Wynika z tego, ze kwestia rzeczywistego uzywania ma charakter szczegdlny i wstep-
ny, gdyz prowadzi do stwierdzenia, czy dla celéw rozpatrzenia sprzeciwu wczesniejszy
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znak towarowy moze by¢ uznany za zarejestrowany dla rozpatrywanych towaréw lub
ustug, zatem kwestia ta nie wpisuje sie w ramy rozpatrywania sprzeciwu w $cistym
znaczeniu, ktéry dotyczy istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w po-
wigzaniu z tym znakiem towarowym.

W niniejszym przypadku bezsporne jest, ze po pierwsze kwestia rzeczywistego uzy-
wania zostala podniesiona przez skarzaca przed Wydzialem Sprzeciwéw i zostata
rozpatrzona przez ten Wydzial przed dokonaniem oceny zasadnosci sprzeciwu, a po
drugie ze kwestia ta nie zostala wniesiona przed Izbe Odwotawczg, jako ze skarza-
ca ograniczyla sie do podwazenia oceny Wydzialu Sprzeciwéw dotyczacej istnienia
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad.

Z tego wzgledu wbrew temu, co twierdzi skarzaca, kwestia rzeczywistego uzywania
nie stanowila kwestii prawnej, ktéra musiata zosta¢ koniecznie zbadana przez Izbe
Odwotawcza w celu rozpatrzenia sporu wniesionego przed te Izbe.

Whiosku tego nie podwazaja przywolane przez skarzaca rozwazania dotyczace cia-
glosci funkcjonalnej pomiedzy instancjami OHIM.

Oczywiscie, przy uwzglednieniu tej ciaglosci zakres badania decyzji bedacej przed-
miotem odwolania, ktére izba odwolawcza jest zobowiazana przeprowadzi¢, nie jest
w zasadzie ograniczony do zarzutéw sformulowanych przez strone wnoszaca odwo-
tanie. Jesli nawet strona wnoszaca odwotanie nie podniosta jakiego$ zarzutu, izba od-
wolawcza jest jednak zobowiazana do zbadania odwolania w $wietle wszystkich istot-
nych w danym przypadku okolicznosci faktycznych i prawnych [wyrok Sadu z dnia
23 wrze$nia 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM - LHS (UK)
(KLEENCARE), Zb.Orz. s.11-3253, pkt 29; ww. wyrok w sprawie HOOLIGAN, pkt 18].
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Zatem izba odwotawcza jest zobowigzana oprze¢ swoja decyzje na wszystkich oko-
licznosciach zawartych w zaskarzonej przed nia decyzji oraz na okolicznosciach
przedstawionych przez strone lub strony w postepowaniu przed instancja OHIM,
ktora orzekala w pierwszej instancji, albo, z zastrzezeniem okolicznosci, ktére nie
zostaly przedstawione w terminie, w postepowaniu odwotawczym [zob. wyrok Sadu
z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie T-323/03 La Baronia de Tunis przeciwko OHIM —
Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), Zb.Orz. s. I1-2085, pkt 58 i przyto-
czone tam orzecznictwo].

Niemniej jednak w niniejszym przypadku zarzut dotyczacy niewystarczajacego cha-
rakteru dowodu rzeczywistego uzywania nie tylko nie zostal w szczegélnosci podnie-
siony przed Izba Odwotawczg, ale nie stanowil takze istotnej okoliczno$ci dla celéw
rozpatrzenia odwolania, ktére ograniczalo si¢ do zbadania sprzeciwu w $cistym zna-
czeniu dotyczacego istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad.

W rezultacie ze wzgledu na to, ze kwestia rzeczywistego uzywania nie nalezala do
przedmiotu sporu przed Izba Odwotawcza, skarzaca nie moze zarzucac tej Izbie po-
miniecia zbadania tej kwestii.

W odniesieniu, w drugiej kolejnosci, do kwestii podobieristwa towaréw nalezy przy-
pomnied, ze sprzeciw oparty na istnieniu prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 skutkuje konieczno$cia roz-
patrzenia przez OHIM kwestii identycznosci lub podobienstwa towaréw i ustug, do
ktérych odnosza sie rozpatrywane znaki towarowe, oraz kwestii identycznosci lub
podobienistwa miedzy tymi znakami.

Okoliczno$¢, ze jeden lub drugi z tych aspektéw nie zostal wyraznie zakwestionowa-
ny przed Izba Odwotawcza nie skutkuje zwolnieniem OHIM z obowiazku rozstrzyg-
niecia [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 10 pazdziernika 2006 r. w sprawie T-172/05
Armacell przeciwko OHIM — nmc (ARMAFOAM), Zb.Orz. s. 11-4061, pkt 41, 42;
ww. wyrok w sprawie AMS Advanced Medical Services, pkt 28, 29].
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Rozwazania te potwierdza zasada wspolzalezno$ci pomiedzy czynnikami branymi
pod uwage w ramach catosciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad,
a w szczegdblno$ci pomiedzy podobieristwem znakéw towarowych a podobieristwem
towardw i ustug oznaczonych tymi znakami (zob. podobnie wyrok Trybunatu z dnia
18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 P Editions Albert René przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. I-10053, pkt 47).

Z tego wzgledu w niniejszym przypadku Izba Odwotawcza, orzekajac w przedmiocie
odwotania bedacego nastepstwem sprzeciwu opartego na istnieniu prawdopodobieni-
stwa wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
byla zobowigzana do rozpatrzenia kwestii podobienstwa rozpatrywanych towaréw,
cho¢ kwestia ta nie zostala wyraznie podniesiona przed nig.

Ponadto wbrew temu, co twierdzi skarzaca, z zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba
Odwotawcza w rzeczywistosci zbadala te kwestie.

W pkt 26 zaskarzonej decyzji wskazata bowiem, ze ,podobienistwo towaréw z kla-
sy 14, w odniesieniu do ktérych odmdéwiono rejestracji zgtoszonego znaku towarowe-
go [decyzja Wydzialu Sprzeciwéw], z zegarkami, dla ktérych udowodniono uzywanie
wczesniejszego znaku towarowego, zostalo stwierdzone i wystarczajaco uzasadnione”.

Z tego punktu wynika, ze Izba Odwotawcza, przyjmujac je za wlasne, w catosci po-
twierdzila stwierdzenia Wydziatu Sprzeciwéw co do podobienistwa towaréw, ktére
nie zostaly zreszta podwazone przez skarzaca w ramach jej odwotania wniesionego
przed wspomniana Izbe.

Nalezy przypomnie¢ w tym wzgledzie, ze izba odwotawcza moze zgodnie z prawem
przyjac¢ za wlasne motywy decyzji wydanej przez wydzial sprzeciwéw, ktore staja sie
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w ten sposéb integralna cze$cia uzasadnienia jej decyzji [zob. podobnie wyroki Sadu
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM — Chocoladefabri-
ken Lindt & Spriingli (Mozart), Zb.Orz. s. II-1927, pkt 50; z dnia 24 wrze$nia 2008 r.
w sprawie T-248/05 HUP Ustugi Polska przeciwko OHIM - Manpower
(LT.@MANPOWER), niepublikowany w Zbiorze, pkt 49].

Zatem, gdy — jak w niniejszym przypadku — izba odwotawcza utrzymuje w mocy de-
cyzje nizszej instancji OHIM w calo$ci, decyzja ta i zawarte w niej uzasadnienie sta-
nowia czes$¢ kontekstu, w ktérym zostala wydana decyzja izby odwotawczej — kontek-
stu, ktéry byt znany stronom i ktéry w pelni umozliwia sadowi dokonanie kontroli jej
zgodnosci z prawem w zakresie zasadno$ci oceny dokonanej przez izbe odwotawcza
(zob. ww. wyrok w sprawie Mozart, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).

Z tego wzgledu nie mozna uwaza¢, ze Izba Odwolawcza pomineta badanie kwestii
podobienstwa towaréw lub uzasadnienie swojej decyzji w tej kwestii.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy stwierdzié, ze skarzaca nie wykazala, ze Izba
Odwolawcza nie dokonata catkowitej oceny odwotania lub Ze nie uzasadnita swojej
decyzji w sposéb wystarczajacy pod wzgledem prawnym.

W rezultacie zarzut pierwszy jest bezzasadny.
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W przedmiocie zarzutu drugiego dotyczacego naruszenia art. 43 ust. 2 rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze dowdd uzywania wczesniejszego znaku towarowego OLTEN
byl niewystarczajacy. Dow6d uzywania przedstawiony przez R.F. Marina Diaza de
Ceria przed Izba Odwolawcza nie odnosi si¢ bowiem do jego wczesniejszego znaku
towarowego OLTEN, ale raczej stanowi odniesienie do jego graficznych znakéw to-
warowych. Z tego wzgledu rzeczywiste uzywanie wykazano wylacznie dla tych ostat-
nich znakéw towarowych. Izba Odwotawcza zatem niestusznie potwierdzita ustale-
nia Wydziatu Sprzeciwéw dotyczace rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego OLTEN.

OHIM nie zgadza si¢ z argumentami skarzacej.

Ocena Sadu

Nalezy przypomnie¢, ze kontrola zgodnosci z prawem dokonywana przez Sad w przy-
padku decyzji izby odwotawczej OHIM winna by¢ przeprowadzana w odniesieniu
do kwestii prawnych, ktdre zostaly podniesione przed izba odwolawcza [zob. wyrok
Sadu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie T-373/03 Solo Italia przeciwko OHIM — Nuova
Sala (PARMITALIA), Zb.Orz. s. 11-1881, pkt 24, 25 i przytoczone tam orzecznictwo].
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Ponadto z art. 135 § 4 regulaminu postepowania wynika, Ze strona nie moze zmienia¢
przedmiotu sporu przed izba odwolawcza.

W niniejszym przypadku skarzaca podnosi, ze rzeczywiste uzywanie wczesniejszego
znaku towarowego OLTEN nie zostalo wykazane dla zegarkéw.

Tymczasem nalezy zauwazyd¢, ze jak wynika z pkt 30-40 powyzej, kwestia rzeczywi-
stego uzywania wczesniejszego znaku towarowego nie nalezata do przedmiotu sporu
przed Izba Odwotawcza.

W rezultacie ten zarzut zmienia przedmiot sporu przed Izba Odwotawcza i z tego
wzgledu jest niedopuszczalny.

W przedmiocie zarzutu trzeciego dotyczgcego naruszemia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza dokonala btednej oceny podobieristwa rozpa-
trywanych towardw i oznaczen, a takze istnienia prawdopodobienistwa wprowadze-
nia w btad.
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W odniesieniu do rozpatrywanych towaréw skarzaca przyznaje, ze ,zegarki’, ktérych
dotyczy wcze$niejszy znak towarowy OLTEN, sa podobne lub identyczne z ,przyrza-
dami chronometrycznymi” i z ,zegarkami’, ktérych dotyczy zgloszony znak towa-
rowy. Uznaje, Ze ,wyroby jubilerskie i bizuteryjne”, ktérych dotyczy zgloszony znak
towarowy, takze moga obejmowac zegarki, jednak podobienistwo miedzy tymi towa-
rami jest przecietne lub mate. Natomiast kwestionuje podobieristwo miedzy z jeden
strony ,towarami z [metali szlachetnych i ich stopéw] lub pokrytymi ich warstwa nie-
sklasyfikowanymi w innych klasach” oraz ,,szpilkami ozdobnymi; szpilkami do krawa-
téw; ozdobnymi breloczkami do kluczy; medalami; odznakami z metali szlachetnych;
ozdobami do obuwia i ozdobami do kapeluszy z metali szlachetnych; [i] spinkami do
mankietéw’, ktérych dotyczy zgloszony znak towarowy, a z drugiej strony ,zegarka-
mi’, ktérych dotyczy wezeséniejszy znak towarowy OLTEN.

Wedlug skarzacej charakter, pochodzenie, uzycie i forma uzywania tych towaréw sa
rozne i nie konkuruja one ze soba ani sie nie uzupelniaja. Ich funkcja estetyczna nie
wystarcza do tego, by uczyni¢ je podobnymi do zegarkéw. Inne artykuly, takie jak
odziez lub okulary, takze spetniaja te funkcje i moga takze by¢ sprzedawane w skle-
pach jubilerskich lub zegarmistrzowskich, przy czym nie sa one jednak podobne do
zegarkéw. Okolicznos¢, ze zegarki moga by¢ produkowane z metali szlachetnych, nie
oznacza réwniez, ze inne towary produkowane z tych materiatéw i nalezace do kla-
sy 14, takie jak ozdoby i przybrania, byly z tego powodu podobne do zegarkéw.

W odniesieniu do rozpatrywanych oznaczen OFTEN i OLTEN réznica wynikajaca
z drugiej litery kazdego z tych oznaczen zdaniem skarzacej ma szczegblne znacze-
nie pod wzgledem wizualnym. Z orzecznictwa Sadu i z wcze$niejszych decyzji izb
odwotawczych OHIM wynika, ze dla krétkich oznaczen réznica polegajaca na tylko
pojedynczej spolglosce moze zminimalizowac efekt podobienstwa.
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Pod wzgledem fonetycznym litery ,f” i ,1” sa zdaniem skarzacej odrebne, przy czym
czynnik ten jest w szczegd6lnosci istotny z uwagi na okolicznos¢, ze akcent toniczny
pada w przypadku obu oznaczen na pierwsza sylabe, odpowiednio, ,,0f” i ,0l”

Pod wzgledem koncepcyjnym Izba Odwotawcza zdaniem skarzacej nieslusznie
stwierdzila, ze rozpatrywane oznaczenia nie maja zadnego znaczenia dla konsumen-
ta hiszpanskiego. W odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego krag odbiorcow
hiszpanskich posiada, ogélnie rzecz biorac, pewna znajomos¢ jezyka angielskiego
i moze stwierdzi¢ bezposredni zwiazek z przysléwkiem angielskim ,often” (czesto).
W opinii skarzacej okoliczno$¢ te potwierdzaja wyroki sadéw hiszpanskich, na ktére
powoluje sie skarzaca przed OHIM. W odniesieniu do wczesniejszego znaku towa-
rowego OLTEN nie mozna wykluczyé, ze czesé¢ wlasciwego kregu odbiorcéw, czyli
konsumenci bardziej wyspecjalizowani, kojarzy go ze szwajcarskim miastem Olten,
chlubiacym sie silnymi tradycjami przemystu zegarmistrzowskiego. Element koncep-
cyjny moze zatem mie¢ pewna funkcje rozrézniajaca.

Te réznice pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i koncepcyjnym pomiedzy roz-
patrywanymi oznaczeniami skutkuja zdaniem skarzacej tym, ze podobienistwo tych
oznaczen jest niewielkie lub przecietnie niewielkie.

W odniesieniu do calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad,
po pierwsze, skarzaca zarzuca Izbie Odwotawczej, ze nie zréznicowata swojej oce-
ny w zalezno$ci od wiekszego lub mniejszego stopnia podobieristwa rozpatrywanych
towar6w. Po drugie, zdaniem skarzacej [zba Odwotawcza nie uwzglednita wysokiego
poziomu uwagi wlasciwego konsumenta. Po trzecie, w opinii skarzacej Izba Odwo-
tawcza nie wzieta pod uwage okoliczno$ci, ze rozpatrywane towary nie sa sprzedawa-
ne w wyspecjalizowanych zakladach za posrednictwem wyspecjalizowanego perso-
nelu, co sprawia, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad jest mniejsze.
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Zdaniem skarzacej Izba Odwotawcza powinna byla wzia¢ pod uwage te trzy wzgledy,
ktére stanowia przeciwwage w duzym stopniu dla niewielkich lub przecietnie nie-
wielkich podobienistw pod wzgledem wizualnym i fonetycznym pomiedzy rozpatry-
wanymi oznaczeniami, i powinna byta ,zlagodzi¢ i zréznicowad” swoje stwierdzenia
co do prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad.

OHIM nie zgadza sie z argumentami skarzacej.

Ocena Sadu

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze podstawa wydania decyzji Izby Odwolawczej byt
wcze$niejszy znak towarowy OLTEN, przy czym nie byto konieczne dokonanie oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do pozostatych wczesniej-
szych praw.

W ramach niniejszej skargi nalezy zatem sprawdzi¢ zgodnosc¢ z prawem oceny doko-
nanej przez Izbe Odwolawcza co do istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad w przypadku zgloszonego znaku towarowego i wspomnianego wczesniejszego
znaku towarowego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad
istnieje, jesli krag odbiorcéw moze uznad, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego
samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powiazanych gospodar-
czo. Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad nale-
zy ocenia¢ calo$ciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych towaréw lub ustug
przez wlasciwy krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicz-
no$ci danego przypadku, a w szczegblnos$ci wzajemnej zalezno$ci miedzy podobierni-
stwem oznaczen a podobiefistwem towaréw lub ustug, do ktérych sie odnosza [zob.
wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko
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OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. s. II-2821,
pkt 30-33 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszym przypadku, jako ze wcze$niejszy znak towarowy OLTEN jest zareje-
strowanym w Hiszpanii znakiem towarowym, a towary, ktérych dotycza rozpatry-
wane znaki towarowe, przeznaczone sa do dla masowego odbiorcy, wlasciwy krag
odbiorcéw sklada sie z przecietnych konsumentédw hiszpanskich.

W odniesieniu do wyrobéw zegarmistrzowskich i jubilerskich, ktére nie sa czesto
nabywane i ktérych zakupu dokonuje sie zwykle za posrednictwem sprzedawcy, po-
ziom uwagi przecietnego konsumenta nalezy uzna¢, jak to stusznie stwierdzita Izba
Odwotawcza w pkt 25 zaskarzonej decyzji, za wyzszy niz zwykle [zob. podobnie wy-
rok Sadu z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie T-147/03 Devinlec przeciwko OHIM —
TIME ART (QUANTUM), Zb.Orz. s. II-11, pkt 63].

W odniesieniu do poréwnania rozpatrywanych oznaczen skarzaca twierdzi w istocie,
ze Izba Odwotawcza nie wzieta pod uwage pewnych podobienistw pod wzgledem wi-
zualnym, fonetycznym i koncepcyjnym.

Co sie tyczy poréwnania pod wzgledem wizualnym, nalezy zauwazy¢, ze rozpatry-
wane oznaczenia OFTEN i OLTEN sa oznaczeniami sfownymi majacymi te sama
dlugos¢. Cztery z pieciu liter sa wspdlne, przedstawione w tej samej kolejnosci, przy
czym pierwsza litera jest zreszta identyczna.

Co sie tyczy poréwnania pod wzgledem fonetycznym, pierwsza samogtoska, ,0’, jest
wspodlna dla obu oznaczen, a druga sylaba ,ten” jest identyczna, co sprawia, ze ich
wymowa jest podobna, i to pomimo okoliczno$ci, ze pierwsze sylaby oznaczen, ak-
centowane, konicza sie réznymi spoétgloskami, mianowicie ,f” 1 ,1”
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Uwzgledniajgc te okoliczno$ci, Izba Odwotawcza mogta stusznie stwierdzi¢, ze roz-
patrywane oznaczenia cechuja sie znacznym stopniem podobieristwa pod wzgledem
zaréwno wizualnym, jak i fonetycznym.

Oczywiscie, jak podniosta skarzaca, Sad orzekal, ze réznica polegajaca na tylko po-
jedynczej spotglosce moze staé na przeszkodzie stwierdzeniu wysokiego stopnia po-
dobienistwa pomiedzy stosunkowo krétkimi oznaczeniami stownymi [zob. podobnie
wyroki Sadu: z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciw-
ko OHIM - DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. s. I1-1739, pkt 54; z dnia 16 stycznia
2008 r. w sprawie T-112/06 Inter-Ikea przeciwko OHIM — Waibel (idea), niepubliko-
wany w Zbiorze, pkt 54]

Jednakze nalezy zauwazy¢, ze wzglad ten wziety pod uwage w ramach konkretnej
oceny oznaczen, ktérych dotyczyly wspomniane wyroki, nie potwierdza zasady ogdl-
nej, ktéra moze by¢ zastosowana w niniejszym przypadku.

Ponadto Sad orzek! takze w odniesieniu do oceny krétkich oznaczen stownych, ze
identyczno$¢ trzech z czterech liter sprawia, iz rozréznienie wynikajace z jednej litery
stanowi malo istotna réznice pod wzgledem wizualnym [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 25 pazdziernika 2006 r. w sprawie T-13/05 Castell del Remei przeciwko OHIM —
Bodegas Roda (ODA), Zb.Orz. s. 11-85, pkt 52], i Ze oznaczenia stowne rdzniace sie
jedna litera mozna uwazac za bardzo podobne zaréwno pod wzgledem wizualnym,
jak i fonetycznym [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie
T-353/02 Duarte y Beltrdn przeciwko OHIM — Mirato (INTEA), niepublikowany
w Zbiorze, pkt 27, 28].

W odniesieniu do wczeéniejszej praktyki OHIM, na ktéra powoluje sie skarzaca, wy-
starczy przypomnie¢, ze zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwotawczych dotyczacych
rejestracji oznaczenia w charakterze wspolnotowego znaku towarowego nalezy oce-
nia¢ wyltacznie na podstawie rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z jego wyktadnia do-
konana przez sad Unii, a nie na podstawie wcze$niejszej praktyki decyzyjnej [wyrok
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Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM
(STREAMSERVE), Rec. s. I1-723, pkt 66].

Co sie tyczy poréwnania pod wzgledem koncepcyjnym, nalezy uznag, iz Izba Odwo-
tawcza mogta zgodnie z prawem uznad, ze przecietny konsument hiszpanskojezyczny
nie bedzie w spos6b nieunikniony przypisywac tre§ci semantycznej angielskiemu ter-
minowi ,often” (czesto), stowu, ktdre nie istnieje w jezyku hiszpanskim [zob. podob-
nie wyrok Sadu z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie T-36/07 Zipcar przeciwko
OHIM - Canary Islands Car (ZIPCAR), niepublikowany w Zbiorze, pkt 45]. Jak za-
uwaza OHIM, w odniesieniu do przecietnego konsumenta nie mozna bowiem zakfa-
da¢ znajomosci jezyka obcego. Co sie tyczy oznaczenia OLTEN, sama skarzaca przy-
znaje, ze oznaczenie to odnosi si¢ do miejscowosci szwajcarskiej znanej, co najwyzej,
osobom czynnym zawodowo w sektorze zegarmistrzowskim.

Na poparcie swojej tezy skarzaca powoluje sie na orzecznictwo sadéw hiszpanskich,
zgodnie z ktérym krag przecietnych odbiorcéw hiszpanskich posiada pewna znajo-
mosc jezyka angielskiego. Nalezy w tym wzgledzie przypomnied, Ze system wspdlno-
towych znakéw towarowych jest systemem autonomicznym, ktéry stosuje sie nieza-
leznie od kazdego systemu krajowego [wyrok Sadu z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie
T-32/00 Messe Miinchen przeciwko OHIM (electronica), Rec. s. I1-3829, pkt 47].

Ponadto w niniejszym przypadku skarzaca nie przytacza zadnej okolicznosci faktycz-
nej lub prawnej dotyczacej przywolanego orzecznictwa krajowego, ktéra mogtaby
dostarczy¢ przydatnej wskazéwki dla rozstrzygniecia niniejszego przypadku [zob.
podobnie wyrok Sadu z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie T-40/03 Murta Entrena prze-
ciwko OHIM - Bodegas Murda (Julidn Muruda Entrena), Zb.Orz. s. 1I-2831, pkt 69].
Sama okoliczno$¢, ze niektére stowa angielskie sa znane konsumentom hiszparn-
skim, mianowicie stowa ,master’, ,easy” i ,food” — nawet przy zatozeniu, ze wynika
ona z danego orzecznictwa krajowego — nie pozwala na wyciggniecie tego samego
wniosku w odniesieniu do stowa ,,often”
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Zatem Izba Odwolawcza stwierdzita bez popelnienia btedu, ze rozpatrywane ozna-
czenia nie wykazuja istotnej réznicy koncepcyjnej dla kregu odbiorcéw hiszpanskich
mogacej zréwnowazy¢ ich podobienstwo pod wzgledem wizualnym i fonetycznym.

Co sig tyczy rozpatrywanych towaréw, nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalo-
nym orzecznictwem przy ocenie ich podobieristwa nalezy mie¢ na uwadze wszystkie
istotne czynniki, ktére charakteryzuja ich wzajemny stosunek. Czynniki te obejmuja
w szczeg6lnosci charakter towardw, ich przeznaczenie, sposdb uzywania, jak réwniez
to, czy konkuruja one ze soba lub tez sie uzupetniaja. Inne czynniki, jak kanaly dys-
trybucji danych towaréw, moga by¢ takze wziete pod uwage [zob. wyrok Sadu z dnia
11 lipca 2007 r. w sprawie T-443/05 El Corte Inglés przeciwko OHIM — Bolaifios Sabri
(PiraNAM disefio original Juan Bolafios), Zb.Orz. s. I1-2579, pkt 37 i przytoczone tam
orzecznictwo].

W niniejszym przypadku, jak wynika z pkt 26 i 30 zaskarzonej decyzji, Izba Odwo-
tawcza potwierdzita i przyjela za wlasne poréwnanie przeprowadzone przez Wydzial
Sprzeciwéw. Z tego wzgledu uzasadnienie tego poréwnania, przedstawione w pkt 9
zaskarzonej decyzji, stanowi jej integralna czesc.

Z uzasadnienia tego wynika, ze towary, ktérych dotyczy wczesniejszy znak towarowy
OLTEN, mianowicie ,zegarki’, zostaly uznane, po pierwsze, za identyczne z wyroba-
mi ,zegarmistrzowskimi i przyrzadami chronometrycznymi’, ktérych dotyczy zglo-
szony znak towarowy, po drugie, za identyczne lub co najmniej podobne do wyrobéw
sjubilerskich, bizuterii”; po trzecie, za ,bardzo przypominajace” ,towary [z metali
szlachetnych i ich stopéw] lub pokryte ich warstwa niesklasyfikowane w innych kla-
sach’, po czwarte, przecietnie podobne do ,szpilek ozdobnych; szpilek do krawatow;
ozdobnych breloczkéw do kluczy; medali; odznak z metali szlachetnych; ozdéb do
obuwia i 0zddb do kapeluszy z metali szlachetnych; [i] spinek do mankietow”.
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W tym wzgledzie, po pierwsze, skarzaca nie zaprzecza temu, ze ,,zegarki” oraz ,wyro-
by zegarmistrzowskie i przyrzady chronometryczne” sg identyczne.

Po drugie, w odniesieniu do wyrobéw jubilerskich i bizuteryjnych skarzaca nie pod-
daje krytyce zaaprobowanej przez Izbe Odwotawczg analizy, zgodnie z ktdra kate-
goria ,zegarki” obejmuje artykuly, ktére mozna uznawac za artykuly jubilerskie.
Tymczasem w $wietle tej analizy towary te zostaly stusznie uznane za identyczne lub
bardzo podobne.

Po trzecie, w odniesieniu do ,towaréw z [metali szlachetnych i ich stopéw] lub pokry-
tych ich warstwa niesklasyfikowanych w innych klasach” nalezy zauwazy¢, ze — tak
jak wynika z analizy dwéch instancji OHIM, ktéra to analiza nie zostata zakwestiono-
wana przez skarzacg — ta obszerna kategoria obejmuje towary, ktére uzupelniaja pod
wzgledem funkcjonalnym zegarki, takie jak bransoletki oraz faficuszki do zegarkéw.
Jako ze kategoria ta zostala okreslona w sposéb ogélny, stusznie zatem towary nig
objete zostaly uznane za podobne do zegarkéw.

Zatem wbrew temu, co twierdzi skarzaca, podobieristwo towaréw objetych ta kate-
gorig do zegarkéw nie wynika wylacznie z okoliczno$ci, Ze s one wytwarzane z tego
samego surowca, czyli z metali szlachetnych i ich stopdw;, ale z okoliczno$ci, ze uzu-
pelniaja sie one pod wzgledem sposobu uzywania.

Po czwarte, w odniesieniu do ,szpilek ozdobnych; szpilek do krawatéw; ozdob-
nych breloczkéw do kluczy; medali; odznak z metali szlachetnych; ozd6b do obu-
wia i 0zdéb do kapeluszy z metali szlachetnych; [i] spinek do mankietéw” nalezy za-
uwazy¢, ze chodzi tu o akcesoria czesto wytwarzane z metali szlachetnych, majace
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funkcje estetyczna lub dekoracyjna, ktéra moze takze by¢ uznana w pewnym zakresie
za jedng z funkcji zegarkéw. Nie mozna jednak uwazaé, ze chodzi o towary uzupet-
niajace sie.

Ponadto wedtug Wydziatu Sprzeciwéw, ktérego analiza zostata zaaprobowana przez
Izbe Odwolawczy, a nie zostata zakwestionowana przez skarzaca, towary te, ktérych
dotyczy zgloszony znak towarowy, s3 czesto sprzedawane w tych samych sklepach lub
w tych samych wyspecjalizowanych dziatach sklepéw co zegarki.

Nalezy przypomnie¢ w tym wzgledzie, iz fakt, ze poréwnywane towary sa czesto
sprzedawane w tych samych punktach sprzedazy, moze ulatwi¢ danemu konsumen-
towi dostrzezenie $cistego zwiazku istniejacego pomiedzy nimi i wzmocnienie wraze-
nia, ze towary te zostaly wyprodukowane przez to samo przedsiebiorstwo (ww. wyrok
w sprawie PiraNAM disefio original Juan Bolafios, pkt 50).

»Szpilki ozdobne; szpilki do krawatéw; ozdobne breloczki do kluczy; medale; odznaki
z metali szlachetnych; ozdoby do obuwia i ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych;
[i] spinki do mankietéw” mozna bylo zatem stusznie uzna¢ za podobne do zegarkéw,
biorac pod uwage po pierwsze okoliczno$é, ze sa one czesto wytwarzane z tego same-
go surowca i maja podobng funkcje estetyczna, a po drugie to, ze ich kanaly dystry-
bucji sa identyczne.

W tym kontek$cie wskazana przez skarzacg analogia z innymi akcesoriami, ktére
nie sg rozpatrywane w tym przypadku, czyli okularami lub niektérymi kategoriami
odziezy, jest pozbawiona znaczenia.
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Z calosci tych rozwazan wynika, ze skarzaca nie wykazala, by btedny byl wniosek
wyciagniety przez Wydzial Sprzeciwéw, zaaprobowany i powtérzony w zaskarzonej
decyzji, zgodnie z ktérym rozpatrywane towary sa albo identyczne, albo podobne.

Co sie tyczy calos$ciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad, skarzaca
poddaje Izbe Odwolawcza krytyce w zasadzie za to, ze nie ,ztagodzita i zréznicowa-
la” swojej oceny w zaleznosci od wigkszego lub mniejszego stopnia podobienstwa
rozpatrywanych towaréw oraz w zalezno$ci od wysokiego poziomu uwagi danego
konsumenta.

Nalezy zauwazy¢ w tym wzgledzie, ze zgodnie z pkt 30 zaskarzonej decyzji Izba Od-
wolawcza uznala, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad moze istnie¢, ,jak
wskazano w decyzji [Wydzialu Sprzeciwéw]”. Z uzasadnienia wspomnianej decyzji,
powtdrzonego w pkt 9 zaskarzonej decyzji, wynika, ze OHIM przeprowadzit calo-
$ciowa ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad dla réznych grup rozpatry-
wanych towaréw, dochodzac w istocie do wniosku, ze na mocy zasady wspoélzalezno-
$ci czynnikoéw istnienie takiego prawdopodobienistwa mozna byto stwierdzi¢ tylko dla
towaréw wykazujacych co najmniej przecietny stopien podobienistwa.

Argument skarzacej dotyczacy nieuwzglednienia rézni¢ miedzy kategoriami rozpa-
trywanych towardéw jest zatem bezzasadny.

Ponadto wbrew temu, co twierdzi skarzaca, z pkt 25 zaskarzonej decyzji wynika, iz
Izba Odwolawcza, aprobujac w istocie ocene prawdopodobieristwa wprowadzenia
w btad dokonang przez Wydziat Sprzeciwéw, takze wzieta pod uwage okolicznosé, ze
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podczas zakupu rozpatrywanych towaréw dany konsument wykazuje wyzszy poziom
uwagi niz w przypadku towaréw biezacego uzytku.

W $wietle caloéci tych rozwazan nalezy uzna¢, ze skarzaca nie wykazata, by Izba
Odwotlawcza nieslusznie stwierdzita z uwagi po pierwsze na podobieristwo pomie-
dzy rozpatrywanymi oznaczeniami, a po drugie na identyczno$¢ lub podobienstwo
rozpatrywanych towaréw, iz istnieje ryzyko, ze wlasciwy krag odbiorcéw hiszpan-
skich — chociaz wykazuje stopien uwagi wyzszy od zwyklego stopnia uwagi — uzna,
ze wspomniane towary pochodzg z tego samego przedsiebiorstwa lub ewentualnie
z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo.

W rezultacie nalezy oddali¢ niniejszy zarzut jako bezzasadny i, tym samym, skarge
w calosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania kosztami zostaje obcigzona, na zada-
nie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM - obciazy¢
ja kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (sz6sta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje w czesci odrzucona, a w czesci oddalona.

2) Industria de Diseiio Textil (Inditex), SA zostaje obcigzona kosztami
postepowania.

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 wrze$nia 2010 r.

Podpisy
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