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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (pierwsza izba)

z dnia 21 pazdziernika 2014 r.*

Wspoélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Stowny wspdlnotowy znak towarowy LAGUIOLE — Wcze$niejsza francuska firma Forge de
Laguiole — Artykul 53 ust. 1 lit. ¢) i art. 8 ust. 4 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-453/11
Gilbert Szajner, zamieszkaly w Niort (Francja), reprezentowany przez adwokat A. Lakits-Josse,
strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktoérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

Forge de Laguiole SARL, z siedziba w Laguiole (Francja), reprezentowana przez adwokat
F. Fajgenbaum,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 1 czerwca 2011 r.
(sprawa R 181/2007-1), dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy
Forge de Laguiole SARL a Gilbertem Szajnerem,

SAD (pierwsza izba),
w skladzie: H. Kanninen, prezes, L. Pelikdnova (sprawozdawca) i E. Buttigieg, sedziowie,
sekretarz: C. Heeren, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 8 sierpnia 2011 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
25 listopada 2011 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu
12 grudnia 2011 r.,

* Jezyk postepowania: francuski.
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po zapoznaniu sie z replika ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 20 kwietnia 2012 r.,
po zapoznaniu sie z duplika ztozona przez interwenienta w sekretariacie Sadu w dniu 6 lipca 2012 r.,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 lutego 2014 r.,

po zapoznaniu sie¢ z uzupelniajacymi uwagami na pismie przedstawionymi w odpowiedzi na wezwanie
Sadu i zlozonymi w sekretariacie Sadu w dniach 24 i 25 lutego 2014 r. oraz w dniach 8 i 9 kwietnia
2014 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

Skarzacy, Gilbert Szajner, jest wlascicielem stownego wspélnotowego znaku towarowego LAGUIOLE,
zgloszonego w dniu 20 listopada 2001 r. i zarejestrowanego w dniu 17 stycznia 2005 r. przez Urzad
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Towary i uslugi, dla ktérych zostal zarejestrowany znak towarowy LAGUIOLE, naleza - po
cze$ciowym zrzeczeniu sig, ktére nastapilo w toku postepowania przed OHIM - do klas 8, 14, 16, 18,
20, 21, 28, 34 i 38 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego klasyfikacji towaréw i ustug dla
celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja, dla kazdej z tych klas,
nastepujacemu opisowi:

— klasa 8: ,narzedzia i przyrzady reczne (o napedzie recznym); tyzki; pily, srubokrety, maszynki do
golenia, zyletki; zestawy do golenia; pilniki i cazki do obcinania paznokci, gilotynki do obcinania
paznokci; zestawy do manicure”;

— klasa 14: ,metale szlachetne i ich stopy; bizuteria, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; szkatutki
na bizuterie wykonane z metali szlachetnych; przyrzady do mierzenia czasu, spinki do mankietéw,
spinki do krawatéw, szpilki ozdobne, breloczki do kluczy; portmonetki z metali szlachetnych;
zegarki i bransoletki do zegarkéw, kasetki, $wieczniki, cygarnice, przybory i pojemniki z metali
szlachetnych do uzytku w gospodarstwie domowym i kuchni; zastawa stolowa z metali
szlachetnych”;

— Kklasa 16: ,przybory szkolne; noze do papieru; otéwki, oléwki automatyczne, gumki do $cierania;
koperty, obwoluty; segregatory; albumy, ksigzki, almanachy, broszury, zeszyty, katalogi; kalendarze,
litografie, afisze”;

— klasa 18: ,skéra i imitacja skory; skéry zwierzece, skory surowe; kufry, kuferki i walizki; laski;
torebki; torby plazowe; torby, kosmetyczki i kufry podrézne; portfele; etui na karty kredytowe
(portfele), etui na dokumenty; aktéwki (skérzane); etui na klucze (skdérzane); portmonetki nie
z metali szlachetnych”;

— klasa 20: ,ramy, wyroby artystyczne lub artykuly dekoracyjne z drewna, korka, trzciny, wikliny,

rogu, kosci, kosci sloniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perlowej, sepiolitu i imitacji tych
wszystkich materiatléw lub z tworzyw sztucznych”;
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— Kklasa 21: ,przybory kuchenne oraz naczynia stolowe szklane, porcelanowe i ceramiczne; zastawa
stolowa nie z metali szlachetnych; korkociagi; otwieracze do butelek, metalowe pojemniki do
dozowania recznikéw papierowych; minutniki (klepsydry); pedzle do golenia, zestawy z przyborami
toaletowymi”;

— klasa 28: ,artykuly gimnastyczne i sportowe (z wyjatkiem artykuléw plywackich, odziezowych, mat
i obuwia); rekawiczki do golfa”;

— klasa 34: ,przybory dla palaczy; zapalki, zapalniczki; cygarnice i papieros$nice nie z metali
szlachetnych; gilotynki do cygar; fajki; przybory do czyszczenia fajek”;

— klasa 38: ,telekomunikacja; informacje z zakresu telekomunikacji; agencje informacyjne; przesytanie
wiadomosci; wspomagane komputerowo przesylanie wiadomos$ci i obrazéw; uslugi telefoniczne;
komunikacja, przesylanie informacji przechowywanych w bazach danych lub na serwerze
telematycznym; ustugi w zakresie przesylania wiadomosci droga telefoniczng, elektroniczna lub
telematyczng; komunikacja i przesylanie online lub z opdznieniem wiadomosci, informacji lub
danych przy uzyciu systeméw przetwarzania danych, sieci informatycznych, w tym $wiatowej sieci
telekomunikacyjnej zwanej »Internet« i $wiatowej sieci zwanej »web«; przesylanie informacji za
posrednictwem sieci telekomunikacyjnej, w tym $wiatowej sieci zwanej »Internet«”.

W dniu 22 lipca 2005 r. interwenient, Forge de Laguiole SARL, wystapil z wnioskiem o cze$ciowe
uniewaznienie prawa do znaku towarowego LAGUIOLE na podstawie art. 52 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94 w zwiazku z art. 8 ust. 4 tego aktu [obecnie art. 53 ust. 1 lit. ¢) i art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 207/2009].

W uzasadnieniu tego wniosku o uniewaznienie powotano si¢ na firme Forge de Laguiole, uzywana
przez interwenienta w zakresie dzialalnosci polegajacej na ,produkcji i sprzedazy wszelkiego rodzaju
wyrobéw nozowniczych, nozyczek, artykuléw upominkowych i pamigtkowych — wszelkiego rodzaju
artykuléw zwiagzanych z nakryciem stolu”. Zdaniem interwenienta na podstawie prawa francuskiego
z tytulu tej firmy, ktérej zasieg nie jest wylacznie lokalny, przysluguje mu prawo do zakazania
uzywania pézniejszego znaku towarowego.

Whniosek o czeSciowe uniewaznienie prawa do znaku dotyczy wszystkich towaréow i ustug
wymienionych w pkt 2 powyzej.

Decyzja z dnia 27 listopada 2006 r. Wydzial Uniewaznienn oddalil wniosek o uniewaznienie prawa do
znaku.

W dniu 25 stycznia 2007 r. interwenient wniést do OHIM na podstawie art. 57—62 rozporzadzenia
nr 40/94 (obecnie art. 58-64 rozporzadzenia nr 207/2009) odwolanie od decyzji Wydzialu
Uniewaznien.

Decyzja z dnia 1 czerwca 2011 r. (zwanag dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba Odwotawcza
uwzglednila cze$ciowo odwotanie i uniewaznifa znak towarowy LAGUIOLE dla towaréw nalezacych do
klas 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 i 34. Izba Odwotawcza oddalila odwolanie w zakresie dotyczacym uslug
nalezacych do klasy 38.

W szczegélnosci Izba Odwolawcza stwierdzita, ze zgodnie z orzecznictwem francuskim firma jest co do
zasady chroniona w zakresie wszystkich rodzajéow dziatalnosci objetych przedmiotem dzialalnosci danej
spoiki, przy czym w przypadku gdy przedmiot dzialalnosci jest okreslony w sposéb nieprecyzyjny lub
gdy wykonywana dzialalno$¢ nie jest objeta tym przedmiotem, wspomniana ochrona jest jednak
ograniczona do faktycznie i konkretnie wykonywanej dzialalnosci. W niniejszej sprawie za$ przedmiot
dzialalnosci interwenienta jest okreslony w sposéb wystarczajaco precyzyjny, obejmujac ,produkcje
i sprzedaz wszelkiego rodzaju wyrobéw nozowniczych, nozyczek”. Izba Odwotawcza dodata, Zze nawet
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gdyby przyjaé, iz tres¢ przedmiotu dzialalnosci okres$lonego jako ,produkcja i sprzedaz wszelkiego
rodzaju wyrobéw nozowniczych, artykuléw upominkowych i pamiagtkowych — wszelkiego rodzaju
artykuléw zwiazanych z nakryciem stolu” jest nieprecyzyjna, to firma wnioskodawcy zastugiwala na
ochrone przynajmniej w sektorach, w ktérych interwenient faktycznie wykonywal swoja dzialalno$é
przed data dokonania zgloszenia znaku towarowego LAGUIOLE.

W tym wzgledzie Izba Odwotawcza stwierdzita, ze interwenient wykazal, iz jeszcze przed data
dokonania zgloszenia znaku towarowego LAGUIOLE wykonywal dziatalno§¢ handlowa w zakresie
towaréw zwiazanych z ,nakryciem stolu”, ,artkutami gospodarstwa domowego”, towaréw zwiazanych
ze $wiatem wina, nozyczkami, przyrzadami dla palaczy, akcesoriami do gry w golfa, artykutami
mysliwskimi i sprzetem rekreacyjnym, a takze w zakresie innych akcesoriéw. Natomiast
interwenientowi nie udalo si¢ dowie$¢ dzialalnosci handlowej w zakresie towaréw luksusowych
i akcesoriow podréznych, ktére nie sa tez objete przedmiotem jego dzialalnosci. Wreszcie Izba
Odwotawcza uznala, ze z wyjatkiem uslug telekomunikacyjnych nalezacych do klasy 38, wszystkie
towary oznaczone spornym znakiem towarowym wkraczaly w zakres dzialalnosci interwenienta lub
nalezaly do powiazanych z tym zakresem sektoréw dziatalnosci.

Co sie tyczy kolidujacych ze soba oznaczen, Izba Odwolawcza stwierdzita, ze termin ,laguiole”, chociaz
opisowy i nieodrézniajacy dla nozy, jest mimo wszystko elementem dominujacym, a przynajmniej
wspétdominujacym, firmy Forge de Laguiole, nawet gdy ta uzywana jest w odniesieniu do nozy.
W ramach calosciowej oceny kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja pod wzgledami fonetycznym,
wizualnym i konceptualnym pewne podobienstwo, ktérego nie moze zréwnowazy¢ samo tylko dodanie
okreslenia rodzajowego ,forge de”.

Izba Odwotawcza, po pierwsze, wywiodla z tego, ze w odczuciu konsumentéw francuskich istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, jezeli znak towarowy LAGUIOLE jest uzywany dla
identycznych lub podobnych towaréw lub wustug przeznaczonych dla tych samych klientéw
i sprzedawanych w tych samych punktach handlowych co ,wyroby nozownicze, nozyczki, artykuly
upominkowe lub zwigzane z nakryciem stotu” nalezace do sektoréw dziatalnosci interwenienta. Po
drugie, stwierdzita ona, ze naruszaloby dzialalno$¢ interwenienta, gdyby wspomniany znak towarowy
byl uzywany w odniesieniu do towaréw komplementarnych, nieodiacznie zwigzanych z towarami
objetymi ta dzialalno$cia tudziez nalezacymi do powigzanych sektoréw dzialalnosci, w ktérych owa
dzialalno$¢ moglaby w sposéb naturalny sie rozwijac.

Wreszcie w ocenie [zby Odwotawczej z powodu swojego prestizu czy reputacji firma Forge de Laguiole
ma silnie odrézniajacy charakter i moze cieszy¢ sie szczegélna ochrong nawet w sektorach dziatalnosci
odbiegajacych od tego stanowiacego przedmiot dzialalnosci tej spétki.

Zadania stron

Skarzacy wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— nakazanie interwenientowi pokrycia wlasnych kosztéw oraz kosztéw poniesionych przez skarzacego.
OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacego kosztami postepowania.
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Interwenient wnosi do Sadu o:

utrzymanie w mocy decyzji Izby Odwolawczej;

obciazenie skarzacego kosztami postepowania.

Co do prawa

1. W przedmiocie dowodow przedstawionych po raz pierwszy w postepowaniu przed Sgdem

Nalezy stwierdzi¢, ze skarzacy i interwenient, odpowiednio w replice i w duplice, przedstawili pewna
liczbe dowodéw, ktére nie byly zawarte w aktach postepowania przed OHIM.

I tak skarzacy przedstawil:

trzy wyciagi ze stownika (zataczniki 34, 35 i 39 do repliki);

wyciag z katalogu aukcyjnego (zalacznik 36 do repliki);

dwa wyciagi z wynikéw wyszukiwania w Internecie (zalaczniki 37 i 40 do repliki);
wyciag z encyklopedii online (zalacznik 38 do repliki);

dwa artykuly prasowe (zalacznik 41 do repliki);

wyciagi z wynikéw poszukiwan znakéw towarowych w bazie danych francuskiego krajowego
instytutu wlasnosci intelektualnej (INPI) (zalacznik 42 do repliki);

cztery kopie decyzji Wydziatu Sprzeciwéw OHIM (zalaczniki 34a, 34b, 37a i 38a do repliki).

Jezeli chodzi o interwenienta, to przedstawil on:

orzeczenia réznych sadéw francuskich (zalaczniki 55, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 73, 74 do dupliki);
trzy decyzje izb odwolawczych i Wydziatu Sprzeciwéw OHIM (zalaczniki 56, 59 i 66 do dupliki);

wyciagi z wytycznych OHIM dotyczacych postepowania w sprawie sprzeciwu (zatacznik 60 do
dupliki);

cztery artykuly prasowe pochodzace z Internetu (zatacznik 61 do dupliki);

trzy wyciagi z serwisow sprzedazowych w Internecie (zalaczniki 63-65 do dupliki);

wyciag z code francais de la consommation (kodeksu konsumenckiego) (zatacznik 71 do dupliki);
wyciagi z bilansu dzialalno$ci za 2011 r. francuskiej direction générale de la concurrence, de la

consommation et de la répression des fraudes (dyrekcji generalnej ds. konkurencji, ochrony
konsumenta i zwalczania naduzy¢, DGCCRF) (zalacznik 72 do dupliki).
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Ponadto OHIM podnosi w swych uwagach uzupelniajacych z dnia 21 lutego 2014 r., ze przywolywany
przez interwenienta wyrok francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (C.Cass. Com., Coeur
de princesse/Mattel France, n° 08-2012.010) powinien zosta¢ wylaczony z dyskusji jako
niedopuszczalny.

Nalezy przypomnie¢ w tym wzgledzie, ze skarga do Sadu ma na celu dokonanie kontroli zgodnosci
z prawem decyzji izb odwotawczych w rozumieniu art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009, a zatem
zadaniem Sadu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w $wietle dokumentéw
przedlozonych przed nim po raz pierwszy. Nalezy zatem odrzuci¢ zalaczniki 34-42 do repliki oraz
zalaczniki 61, 63—-65 i 72 do dupliki interwenienta, i to bez potrzeby zbadania ich mocy dowodowej
[zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM -
LTJ Diffusion (ARTHUR I FELICIE), Zb.Orz. s. 1I-4891, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo).

Natomiast zalaczniki 34a, 34b, 37a i 38a do repliki i zalaczniki 56, 59, 60 i 66 do dupliki, nawet jesli
zostaly przedstawione po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem, nie stanowia dowodoéw
w §cistym rozumieniu, ale dotycza praktyki decyzyjnej OHIM, na ktéra strona moze si¢ powolywad,
réwniez gdy odnosi sie ona do okresu po zakonczeniu postepowania przed OHIM (ww. w pkt 21 wyrok
w sprawie ARTHUR I FELICIE, pkt 20).

To samo odnosi sie¢ do zalacznikéw 55, 57, 58, 67-71, 73 i 74 dupliki oraz do wyroku francuskiego
Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20 powyzej), ktére nalezy uzna¢ za dopuszczalne,
poniewaz dotycza one prawa krajowego oraz orzeczniczej praktyki sadéw krajowych, na ktéra strona
moze sie powolywaé, réwniez gdy odnosi sie ona okresu po zakonczeniu postepowania przed OHIM.
Ani stronom, ani samemu Sadowi nie mozna bowiem zakaza¢, by przy interpretacji prawa krajowego,
do ktérego — jak ma to miejsce w niniejszym przypadku — odsyla prawo Unii (zob. pkt 29 powyzej),
szukali inspiracji w argumentach wywodzonych z prawa krajowego albo z orzecznictwa Unii,
krajowego lub miedzynarodowego, poniewaz chodzi tu nie o zarzucenie Izbie Odwotawczej, ze nie
uwzglednila okolicznosci faktycznych zawartych w konkretnym wyroku francuskiego sadu, ale
o powolanie si¢ na przepisy prawne lub orzecznictwo w celu poparcia zarzutu dotyczacego btednego
zastosowania przepiséw prawa krajowego przez izbe odwotawcza [zob. analogicznie wyrok Sadu z dnia
12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04 Vitakraft-Werke Wiithrmann przeciwko OHIM - Johnson’s
Veterinary Products (VITACOAT), Zb.Orz. s. 11-2211, pkt 70, 71].

Ponadto w zakresie, w jakim OHIM powotuje si¢ na wyrok Trybunatu z dnia5 lipca 2011 r. w sprawie
C-263/09 P Edwin przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-5853, pkt 46-57), aby zakwestionowac
dopuszczalno$¢ wyroku francuskiego Cour de cassation francaise z dnia 10 lipca 2012 r. jako dowodu
(pkt 20 powyzej), wystarczy stwierdzi¢, ze ze wskazanego powyzej wyroku nie wynika, iz Sad nie moze
bra¢ pod uwage elementéw przedstawionych po raz pierwszy w postepowaniu przed nim przez strone
w celu wykazania, ze Izba Odwotawcza nieprawidlowo zastosowala przywolywane przed nia prawo
krajowe. W wyroku tym Trybunal rozwazal bowiem wylacznie z jednej strony to, czy Sad naruszyt
norme prawa krajowego zastosowana przy rozpatrywaniu przez niego sporu co do istoty, a z drugiej
strony to, czy Trybunal byl wlasciwy do stwierdzenia istnienia takiego naruszenia (ww. wyrok
w sprawie Edwin przeciwko OHIM, pkt 44). W tym kontekscie Trybunal wskazal wprawdzie, ze
strona wnoszaca o zastosowanie normy prawa krajowego jest zobowigzana przedstawi¢ OHIM
szczeg6lowe informacje okre$lajace tres¢ tego ustawodawstwa (zob. ww. wyrok w sprawie Edwin
przeciwko OHIM, pkt 50), jednak nie oznacza to, ze zastosowanie normy prawa krajowego przez
OHIM nie moze zosta¢ poddane kontroli przez Sad w S$wietle przywolanego przez strone
postepowania krajowego wyroku orzeczonego po wydaniu decyzji przez OHIM.

Wreszcie nalezy oddali¢ argument OHIM, zgodnie z ktérym okoliczno$é¢, ze skarzacy przedstawil
wyrok francuskiego Cour de cassation frangaise z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20 powyzej) dopiero na
rozprawie, a nie wczes$niej, stanowi ,spowalniajacy manewr proceduralny”. Przede wszystkim nalezy
bowiem przypomnieé, ze wspomniany wyrok zostal wydany w kilka dni po zlozeniu dupliki przez
interwenienta, w momencie, w ktérym pisemny etap postepowania, mimo ze formalnie jeszcze
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niezakonczony, zostal co do zasady wyczerpany. Skarzacy nie mdglt zatem skutecznie powotaé sie na
wyrok z dnia 10 lipca 2012 r. w swoich pismach. Nastepnie nalezy podkresli¢, ze wbrew twierdzeniom
OHIM skarzacy powotal sie na ww. w pkt 20 wyrok francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca
2012 r. juz w uzasadnieniu wniosku o wyznaczenie rozprawy, zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu
23 sierpnia 2012 r. i doreczonym OHIM w dniu 11 wrzeénia 2012 r., a nie dopiero na rozprawie.

2. Co do istoty

Skarzacy podnosi jeden tylko zarzut, dotyczacy naruszenia art. 53 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009 w zwiazku z art. 8 ust. 4 tego aktu.

Na podstawie tych dwéch przepiséw istnienie oznaczenia innego niz znak towarowy pozwala uzyskaé
uniewaznienie prawa do wspdlnotowego znaku towarowego, jesli oznaczenie to spelnia acznie cztery
przestanki: oznaczenie to musi by¢ uzywane w dziatalno$ci handlowej; mie¢ zasieg wiekszy niz lokalny;
prawo do tego oznaczenia powinno by¢ nabyte zgodnie z prawem panstwa cztonkowskiego, w ktérym
oznaczenie to bylo uzywane, przed dniem dokonania zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego;
wreszcie uprawniony do tego oznaczenia powinien mie¢ mozliwo$¢ zakazywania uzywania
poézniejszego znaku towarowego. Te cztery przeslanki ograniczaja liczbe oznaczen innych niz znaki
towarowe, na ktére mozna sie powolywa¢ w celu podwazenia waznosci wspdlnotowego znaku
towarowego na calosci terytorium Wspélnoty zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009
[wyrok Sadu z dnia 24 marca 2009 r. w sprawach potaczonych od T-318/06 do T-321/06 Moreira da
Fonseca przeciwko OHIM - General Optica (GENERAL OPTICA), Zb.Orz. s. 11-649, pkt 32].

Dwie pierwsze przeslanki, czyli te dotyczace uzywania i zasiegu wiekszego niz lokalny oznaczenia, na
ktére sie powotano, wynikaja z samego brzmienia art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 i powinny
by¢ zatem interpretowane w $wietle prawa Unii. I tak rozporzadzenie nr 207/2009 okresla jednolite
standardy dotyczace uzywania oznaczen i ich zasiegu, spdjne z zasadami, ktére leza u podstaw
systemu ustanowionego przez to rozporzadzenie (ww. w pkt 27 wyrok w sprawie GENERAL OPTICA,
pkt 33).

Natomiast z wyrazenia ,w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie z prawem panstwa czlonkowskiego
regulujacym taki znak” wynika, ze dwie pozostale przestanki wymienione w art. 8 ust. 4 lit. a) i b)
rozporzadzenia nr 207/2009 stanowia warunki okre$lone przez rozporzadzenie, ktérych ocena
w odréznieniu od poprzednich jest dokonywana wedlug kryteriéw ustalonych przez prawo rzadzace
przywolanym oznaczeniem. To odeslanie do prawa rzadzacego oznaczeniem, na ktére si¢ powolano,
jest w pelni uzasadnione, jako Ze rozporzadzenie nr 207/2009 dopuszcza mozliwos¢ powolania sie
przeciwko wspélnotowemu znakowi towarowemu na oznaczenia spoza systemu wspoélnotowego znaku
towarowego. Z tego wzgledu tylko prawo rzadzace oznaczeniem, na ktére si¢ powolano, pozwala
ustali¢, czy oznaczenie to jest wczesniejsze od wspdlnotowego znaku towarowego i czy moze
uzasadnia¢ zakaz uzywania pézniejszego znaku towarowego (ww. w pkt 27 wyrok w sprawie GENERAL
OPTICA, pkt 34).

W niniejszej sprawie nie zostalo zakwestionowane, ze firma Forge de Laguiole stanowi oznaczenie
uzywane w obrocie handlowym w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 i Ze jej zasieg
jest wiekszy niz lokalny. Strony nie podwazaly réwniez — ani w postepowaniu przed OHIM, ani
w pismach procesowych przedlozonych Sadowi — Zze prawa do tej firmy zostaly nabyte zgodnie
z prawem francuskim przed dniem 20 listopada 2001 r.,, w ktérym dokonano zgloszenia znaku
towarowego LAGUIOLE.
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W zakresie, w jakim na rozprawie skarzacy, powolujac sie na swoje francuskie znaki towarowe
LAGUIOLE, zgloszone w 1993 r., prébowal podwazyé pierwszenstwo firmy interwenienta w jej
aktualnej postaci wobec wspélnotowego znaku towarowego LAGUIOLE, wystarczy zauwazy¢, ze
w niniejszej sprawie istotna jest jedynie data dokonania zgloszenia wspomnianego wspdélnotowego
znaku towarowego, czyli dzien 20 listopada 2001 r. (zob. pkt 1 powyzej).

Natomiast strony nie zgadzaja sie co do czwartej z przestanek wymienionych w pkt 27 powyzej,
dotyczacej tego, czy i — jesli tak — w jakim zakresie firma interwenienta zezwala mu na zakazanie
skarzacemu uzywania pdzniejszego znaku towarowego LAGUIOLE. Zgodnie z orzecznictwem
przywolanym w pkt 29 powyzej odpowiedZ na to pytanie zalezy wylacznie od przepiséw prawa
francuskiego.

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza oparfa swoje rozumowanie — w $wietle orzecznictwa
francuskiego istniejacego w momencie wydania zaskarzonej decyzji — na dwoéch filarach, z ktérych
kazdy sam w sobie zostal uznany za wystarczajacy do wyciagniecia wniosku, ze firma interwenienta
byla objeta ochrona w zakresie wszystkich rodzajow dzialalnosci objetych przedmiotem dziatalnos$ci
spotki.

Po pierwsze, Izba Odwolawcza stwierdzila zasadniczo, ze przedmiot dzialalno$ci interwenienta jest
okreslony w sposdb wystarczajaco precyzyjny, aby mozna bylo przyjaé, ze ochrona przyslugujaca
z tytulu firmy tej spolki rozciaga si¢ na wszystkie wymienione w nim rodzaje dzialalnosci (zaskarzona
decyzja, pkt 87-90). Po drugie, stwierdzila ona, iz nawet gdyby przyja¢é, ze w przypadku dziatalnosci
polegajacej na ,produkcji i sprzedazy wszelkiego rodzaju [...] artykuléw upominkowych
i pamiatkowych — wszelkiego rodzaju artykuléw zwiazanych z nakryciem stolu” nie ma to miejsca, to
interwenient dowiéd! rozszerzenia swej dzialalnosci przed dniem 20 listopada 2001 r. na towary
zwigzane z ,nakryciem stotu”, ,artkuly gospodarstwa domowego”, towary zwiazane ze ,Swiatem wina”,
nozyczkami, przyrzadami dla palaczy, akcesoriami do gry w golfa, artykutami mysliwskimi i sprzetem
rekreacyjnym, a takze na ,inne akcesoria” (zaskarzona decyzja, pkt 91-94).

Nalezy zatem zbada¢ kazdy z dwdch filaréw, na ktérych opiera sie zaskarzona decyzja.

W przedmiocie zakresu ochrony przystugujacej z tytutu firmy Forge de Laguiole

Artykuly L. 714-3 i L. 711-4 francuskiego Code de la propriété intellectuelle (kodeksu wtasnosci
intelektualnej, zwanego dalej ,CPI”) brzmia nastepujaco:

L. 714-3

»Rejestracja znaku towarowego niezgodna z postanowieniami art. L. 711-1-L. 711-4 podlega
uniewaznieniu na mocy orzeczenia sagdowego.

[...]

Wylacznie uprawniony z prawa wczes$niejszego moze wystapi¢ o uniewaznienie prawa do znaku na
podstawie art. L. 711-4. Jego powd6dztwo nie jest jednak dopuszczalne, jezeli znak towarowy zostal
zgloszony w dobrej wierze, a uprawniony z prawa wcze$niejszego tolerowal uzywanie tego znaku przez
okres pieciu lat.

Orzeczenie o uniewaznieniu wywotuje skutki erga omnes”.
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L.711-4

»Znakiem towarowym nie moze by¢ oznaczenie naruszajace prawa wczesniejsze, a w szczegdlnosci
prawa:

[...]

b) do firmy, jesli w odczuciu odbiorcéw istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad;

[...]".

Bezsporne jest, ze prawo do uzyskania uniewaznienia pdzniejszego znaku towarowego opierajace sie na
firmie obejmuje a fortiori prawo do przeciwstawienia si¢ uzywaniu tego znaku w rozumieniu czwartej
z przestanek wymienionych w pkt 27 powyzej.

Skarzacy podnosi, ze w prawie francuskim ochrona firmy rozcigga sie wylacznie na faktycznie
wykonywane rodzaje dzialalnosci, w szczegélnosci gdy rodzaje dzialalnosci stanowigce przedmiot
dzialalnosci danego podmiotu sa okreslone zbyt szeroko.

OHIM twierdzi z kolei, ze w prawie francuskim zakres ochrony przyznanej z tytulu firmy jest
zdefiniowany trescia konkretnych rodzajow dzialalnosci stanowiacych przedmiot dzialalnosci danego
podmiotu, chyba ze ta tres¢ jest sformulowana zbyt szeroko lub nieprecyzyjnie, a w takim przypadku
wspomniany zakres ochrony jest ograniczony wylacznie do konkretnych rodzajéw dzialalnosci
wykonywanych przez dana spélke.

Interwenient wskazuje zasadniczo, ze firma jest chroniona w zakresie wszystkich rodzajéw dziatalnosci
stanowiacych przedmiot dziatalno$ci danej spétki, nawet jesli éw przedmiot dziatalnosci jest
sformutowany zbyt szeroko, niezaleznie od faktycznie wykonywanych rodzajéw dzialalnosci. Dodaje
on, ze ochrona rozciaga sie takze na dzialalno$¢ nalezaca do niezglebionych jeszcze przez wlasciciela
firmy sektorow gospodarczych, ktére sa jednak powigzane z sektorami objetymi przedmiotem
dzialalnosci danej spoiki.

Nalezy przypomnieé, ze zgodnie z wykladnia art. L. 711-4 lit. b) CPI proponowana przez Izbe
Odwotawcza w zaskarzonej decyzji firma jest chroniona co do zasady w zakresie wszystkich rodzajéw
dzialalnosci objetych przedmiotem dziatalnosci danej spéiki, niemniej jednak w przypadku gdy
przedmiot dzialalnosci danej spéiki jest nieprecyzyjny lub gdy wykonywane rodzaje dzialalnosci nie sa
nim objete, ochrona ta ogranicza si¢ do faktycznie i konkretnie wykonywanych rodzajéw dziatalnosci.

Izba Odwolawcza oparla si¢, dokonujac tej interpretacji, na dotyczacym tej kwestii orzecznictwie
francuskim istniejacym w momencie wydania zaskarzonej decyzji w dniu 1 czerwca 2011 r.
Orzecznictwo to nie bylo jednolite i bylo przedmiotem kontrowersji w doktrynie, szeroko cytowanej
przez strony w postepowaniu przed OHIM i przed Sadem.

Owo niejednolite orzecznictwo, a takze kontrowersje, jakie wzbudzalo ono w doktrynie, nabraly
nowych ram dzieki wyrokowi francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20 powyze;j).
W wyroku tym, ogloszonym po wydaniu zaskarzonej decyzji, zostalo bowiem orzeczone, ze ,firma
korzysta z ochrony wylacznie w zakresie rodzajéw dziatalnosci faktycznie wykonywanych przez spétke,
a nie rodzajéw dziatalno$ci wymienionych w umowie spétki”.

Whbrew temu, co utrzymuja OHIM i interwenient w swych uzupelniajacych uwagach na pismie,
zlozonych, odpowiednio, w dniach 24 i 25 lutego 2014 r., zasada ustanowiona w wyroku francuskiego
Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20 powyzej) pozbawiona jest dwuznacznosci jezeli chodzi
o zakres ochrony przystugujacej z tytutu firmy i podlega stosowaniu w sposéb generalny. Prawda jest,
ze sprawa, w ktérej wydano wspomniany wyrok, dotyczyla nie powddztwa wniesionego na podstawie

ECLIL:EEU:T:2014:901 9



45

46

47

48

49

50

51

WYROK Z DNIA 21.10.2014 R. — SPRAWA T-453/11
SZAJNER PRZECIWKO OHIM - FORGE DE LAGUIOLE (LAGUIOLE)

art. L. 711-4 CPI, ale uniewaznienia znaku towarowego z powodu dokonania zgloszenia w zlej wierze
i zadania z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Nalezy jednak zauwazy¢, ze przywotany
w pkt 43 powyzej fragment znajduje sie¢ w cze$ci wyroku oddalajacej zarzut przeciwko uniewaznieniu
z powodu dokonania w zlej wierze zgloszenia znaku towarowego coeur de princesse, oparty na tym, ze
wspomniany znak stanowil jedynie przejecie firmy powodowej spéiki, ktéra to firma istniala przed
rozpoczeciem sprzedazy przez spétke Mattel France lalek pod nazwa ,coeur de princesse”. To wtasnie
w tym kontekscie francuski Cour de cassation francaise sformulowal wspomniany fragment, aby
nastepnie wskaza¢, ze towary i ustugi oznaczone znakiem towarowym cceur de princesse w znaczny
sposéb wykraczaly poza rodzaje dzialalnosci faktycznie wykonywane do tej pory przez powodowa
spolke, oddalajac w ten sposéb jako nieskuteczny podnoszony przez te ostatnig zarzut. Reasumujac:
6w fragment — ani w swojej tresci, ani w swym kontek$cie faktycznym lub prawnym — nie zawiera
zadnego ograniczenia, ktére mogloby skioni¢ do uznania, ze jego stosowanie ma by¢ zastrzezone dla
szczegolnych okolicznosci rozstrzyganej sprawy.

Ponadto wbrew opinii OHIM wyrok francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20
powyzej) moze zostaé uwzgledniony przez Sad w przeprowadzanym przez niego badaniu zgodnosci
z prawem zaskarzonej decyzji, nawet jezeli zostal on ogloszony po wydaniu tej decyzji.

W istocie, niezaleznie od zawartych w pkt 23 i 24 powyzej rozwazan o charakterze proceduralnym,
nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze 6w wyrok nie stanowil calkowitego zwrotu w orzecznictwie,
a jedynie wyjasnil sporna kwestie prawna. Jak $wiadcza o tym przywolywane przez strony
w postepowaniu przed OHIM i przed Sadem liczne wcze$niejsze wyroki sadéw francuskich,
orzecznictwo sadéw nizszej instancji poprzedzajace wyrok francuskiego Cour de cassation francaise
z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20 powyzej), mimo Ze nie bylo jednolite, pozwalalo bowiem na wyciagniecie
wniosku, ze ochrona firmy jest ograniczona do rodzajéw dzialalnosci faktycznie wykonywanych przez
dana spélke.

Po drugie, nawet gdyby uzna¢, ze wyrok francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20
powyzej) nalezy rozumie¢ jako dokonanie zwrotu w orzecznictwie, to i tak taki zwrot co do zasady
znajduje zastosowanie retroaktywnie do istniejacych sytuacji.

Powyzsza zasada znajduje swe uzasadnienie w stwierdzeniu, ze orzecznicza wyktadnia normy prawnej
w danym momencie nie moze by¢ odmienna w zaleznosci od chwili zaistnienia rozpatrywanego stanu
faktycznego i nikt nie moze powolywaé sie na prawa nabyte wobec ustalonego orzecznictwa. O ile
prawda jest, ze zasada ta moze zosta¢ zlagodzona, w tym znaczeniu, ze w wyjatkowych sytuacjach sady
moga od niej odstapi¢, aby dostosowaé skutki w czasie dzialania wstecz konkretnej zmiany linii
orzeczniczej, o tyle dzialalnie wstecz zmian linii orzeczniczej pozostaje zasada. Tymczasem
w niniejszym przypadku wyrok francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20
powyzej) nie zawiera zadnego tego rodzaju dostosowania lub ograniczenia.

Nalezy doda¢ w tym wzgledzie, ze analogiczna zasada jest stosowana przez sady Unii (wyrok Trybunatu
z dnia 11 sierpnia 1995 r. w sprawach potaczonych od C-367/93 do C-377/93 Roders i in., Rec.
s. [-2229, pkt 42, 43).

W rezultacie, nawet jezeli wyrok francuskiego Cour de cassation z dnia 10 lipca 2012 r. (pkt 20
powyzej) stanowi jako taki nowa okoliczno$¢ faktycznag, to ogranicza si¢ on do wskazania prawa
francuskiego w postaci, w jakiej powinno ono bylo zosta¢ zastosowane przez Izbe Odwotawcza
w zaskarzonej decyzji wydanej w dniu 1 czerwca 2011 r. i w jakiej powinno by¢ ono stosowane przez
Sad zgodnie z zasada przypomniana w pkt 29 powyze;j.

Wynika stad, Zze w niniejszej sprawie ochrona firmy Forge de Laguiole rozciaga sie wylacznie na rodzaje

dzialalnosci faktycznie wykonywane przez interwenienta w dacie dokonania zgloszenia znaku
towarowego LAGUIOLE, czyli w dniu 20 listopada 2001 r.
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W konsekwencji pierwszy filar rozumowania Izby Odwolawczej, opierajacy sie na rodzajach
dzialalnosci stanowiacych przedmiot dzialalnosci interwenienta, nie moze stanowi¢ podstawy
zaskarzonej decyzji, chyba Ze zostanie dowiedzione, ze wspomniane rodzaje dziatalnosci faktycznie
byly przez niego wykonywane.

Pozostaje zatem jeszcze sprawdzenie zasadnosci drugiego filaru rozumowania Izby Odwotawczej,
opierajacego sie na rodzajach dzialalnosci faktycznie wykonywanych przez interwenienta.

W przedmiocie rodzajow dziatalnosci faktycznie wykomywanych przez interwenienta przed datg
dokonania zgloszenia znaku towarowego LAGUIOLE

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze interwenient prowadzi dzialalno$¢ w zakresie produkcji
i sprzedazy wyrobéw nozowniczych.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez Izbe Odwolawcza interwenient dowiéd! ponadto, ze przed
dniem dokonania zgloszenia znaku towarowego LAGUIOLE (to jest przed dniem 20 listopada 2001 r.)
rozszerzyl swoja dziatalno$¢ na sektory inne niz sektor wyrobéw nozowniczych.

Skarzacy podnosi w tym wzgledzie, po pierwsze, Ze dzialalno$¢ interwenienta ogranicza sie
w rzeczywistoéci do sprzedazy nozy, a rzekoma dywersyfikacja dziatalnosci polega na sprzedazy nozy
wzbogaconych o pewne akcesoria, oraz po drugie, ze wspomniana dywersyfikacja tak czy inaczej miata
miejsce po dacie dokonania zgloszenia znaku towarowego LAGUIOLE.

OHIM twierdzi, ze dziedziny dzialalnosci spétki podlegaja zdefiniowaniu poprzez odniesienie do
klienteli, dla ktérej przeznaczone sa jej towary lub uslugi. Otéz noze wzbogacone o pewne akcesoria
sa skierowane do innego rodzaju klientéw niz zwykle noze, czego dowodza odmienne kanaly
dystrybucji poszczegélnych nozy wzbogaconych o pewne akcesoria. Ponadto rozszerzenie dziatalnos$ci
interwenienta na sektory inne niz sektor wyrobéw nozowniczych zostalo zapoczatkowane przed data
dokonania zgloszenia znaku towarowego LAGUIOLE.

Interwenient dodaje, ze towar moze mie¢ dwie rézne funkcje, poniewaz funkcja noza nie niweluje
funkcji dodatku.

Co sie tyczy dowoddéw rozszerzenia dzialalnosci interwenienta na sektory inne niz sektor wyrobéw
nozowniczych, Izba Odwotawcza oparfa sie w pkt 94 zaskarzonej decyzji na niektérych dokumentach
przedstawionych przez interwenienta w postepowaniu przed OHIM, ktére pochodzily z okresu
poprzedzajacego zgloszenie do rejestracji znaku towarowego LAGUIOLE, a mianowicie na:

— cenniku interwenienta z dnia 1 czerwca 2001 r. (dokument 38.1), w ktérym wymienione byly noze
z réznymi akcesoriami — a mianowicie z korkociagiem, z cazkami, z otwieraczem do butelek,
z gilotynka do cygar, z ubijakiem fajkowym, z breloczkiem do kluczy — ,widelce” oraz model
»Couteau de chasse” (néz mysliwski),

— dwie faktury z dnia 15 pazdziernika 1998 r. i 30 marca 2000 r. wystawione klientom
w Luksemburgu i w Austrii, wymieniajace model ,Sommelier” (n6z z korkociggiem), w ktéry
wbudowane sa korkociag i otwieracz do butelek, a takze ,pitchforki”, model ,Laguiole du routard”
(scyzoryk autostopowicza) i ,futeral” ze skory,

— fakture z dnia 22 listopada 2000 r. wystawiona na klienta we Francji, wymieniajaca ,widelec” oraz

model ,Sommelier” i model ,Calumet” (fajka), ktéry zawiera ostrze ze skrobaczka, ubijak fajkowy
i szpilke, a takze ,etui”.

ECLIL:EEU:T:2014:901 11



60

61

62

63

64

65

66

WYROK Z DNIA 21.10.2014 R. — SPRAWA T-453/11
SZAJNER PRZECIWKO OHIM - FORGE DE LAGUIOLE (LAGUIOLE)

Nalezy stwierdzi¢ w tym wzgledzie, ze w zadnym z tych dokumentéw nie byly wymienione
»upominkowe kuferki” i ,pudetka”. Natomiast w dolnej czesci niektérych stron cennika interwenienta
z dnia 1 stycznia 2001 r. widniala wzmianka ,Noze sa dostarczane w opakowaniu upominkowym
i z certyfikatem pochodzenia”. Uwzglednione przez Izbe Odwolawcza dokumenty wskazuja zatem na
to, ze interwenient dokonywatl sprzedazy opakowan upominkowych wylacznie w celu zaprezentowania
wlasnych towaréw, a nie jako odrebnych towaréw. W tych okolicznosciach Izba Odwotawcza btednie
stwierdzila w pkt 93 zaskarzonej decyzji, ze ,upominkowe kuferki” i ,pudelka” byly oferowane do
sprzedazy przez interwenienta w ramach rozszerzenia jego dzialalnosci na sektor ,innych akcesoriow”.

Po drugie, model ,Laguiole du routard” odnosi si¢ do nozy skladanych, bez akcesoriéw. Jednoczesnie
model ,Couteau de chasse” stanowi, zgodnie z opisem widniejacym w cenniku z dnia 1 stycznia
2001 r., ,[m]odel nieskladany, dostarczany wraz ze skérzanym etui”. W konsekwencji nalezy
stwierdzi¢, Ze wspomniane modele nie moga sluzy¢ jako dowdd rozszerzenia dziatalnosci
interwenienta na sektory inne niz sektor wyroboéw nozowniczych, nawet jesli przyja¢, ze sa one
przeznaczone do wykorzystania w ramach ,rekreacji” lub przez ,mysliwych”, jak utrzymywata Izba
Odwotawcza w pkt 93 zaskarzonej decyzji.

Po trzecie, wymienione w fakturach i w cenniku ,futeraly” i ,etui” s3, z uwagi na ich wzér
i przedstawienie, przeznaczone wylacznie do przechowywania nozy wyprodukowanych przez
interwenienta. Co najwyzej moglyby one ewentualnie sluzy¢ do przechowywania innych nozy,
w zaleznosci od ich rozmiaru i ksztaltu, jednak towary te nie stanowia towaréw odrebnych od wyrobéw
nozowniczych. Ponadto wspomniane futeraly i etui sa sprzedawane wylacznie razem z nozami, a nie
osobno. W tych okolicznosciach nalezy stwierdzi¢, ze stanowia one jedynie akcesoria do wyrobéw
nozowniczych sprzedawanych przez interwenienta, nie posiadajac charakteru gamy niezaleznych
towaréw, a z tego wzgledu nie moga stanowi¢ dowodu rozszerzenia dzialalnosci interwenienta na
sektory inne niz sektor wyrobéw nozowniczych.

Po czwarte, widelce w sposéb wyrazny nie naleza do wyrobéw nozowniczych. Niemniej jednak
sprzedaz widelcéw nie pozwala na ustalenie dziatalnosci interwenienta w sektorze ,nakry¢ stotowych”.
O ile bowiem prawda jest, ze widelce moglyby by¢ postrzegane jako nalezace do ,nakry¢ stotowych”,
o tyle chodzi tu o kategorie zbyt szeroka, obejmujaca cato§¢ towaréw zbyt niejednorodnych, by mogty
stanowi¢ przedmiot poréwnania — do celéw oceny ich podobienstwa — z towarami i uslugami
oznaczonymi znakiem towarowym LAGUIOLE. Natomiast sprzedaz widelcéw dowodzi konkretnego
i faktycznego rozszerzenia dzialalno$ci interwenienta na sektor sztué¢céw ogdlnie jako podkategorii
»nakry¢ stolowych” [zob. analogicznie wyrok Sadu z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie T-256/04
Mundipharma przeciwko OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), Zb.Orz. s. 11-449, pkt 23].

Po piate, co sie tyczy réznych (innych) artykuléw, ktére stanowia noze wzbogacone o jedno lub wiecej
niz jedno akcesorium (korkociag, cazki, otwieracz do butelek, gilotynka do cygar, ubijak fajkowy,
breloczek do kluczy, pitchfork), Izba Odwotawcza stwierdzila zasadniczo, ze owe wielofunkcyjne
artykuly dowodzily rozszerzenia dzialalnosci interwenienta na sektory inne niz sektor wyrobéw
nozowniczych.

Tymczasem, jak slusznie podnosi skarzacy, wielofunkcyjnych artykuléw sprzedawanych przez
interwenienta nie cechuje funkcja ich akcesorium, ale pozostaja one nozami mimo obecnosci jednego
czy dwdch akcesoriéw. Dodanie réznych akcesoriéw nie zmienia bowiem ich charakteru jako towaréw
nalezacych do sektora wyrobéw nozowniczych.

W tym wzgledzie z jednej strony nalezy zauwazy¢, ze w wielofunkcyjnych wyrobach sprzedawanych
przez interwenienta funkcja noza przewaza nad innymi i decyduje o charakterze towaru jako catosci,
zaréwno jesli chodzi o wykorzystany material, jak i jego prezentacje, co ukazuje zreszta cennik z dnia
1 stycznia 2001 r. Z dokumentu tego wynika, ze sam interwenient uwaza wspomniane towary za noze.
Model z korkociagiem i otwieraczem do butelek widnieje tam bowiem pod nazwa ,Couteau
Sommelier-Décapsuleur” (n6z z korkociagiem-otwieraczem), a model z pitchforkiem pod nazwa
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»Couteau du Golfeur” (néz golfisty). Ponadto czesci tych towaréw inne niz ostrze, takie jak cazki
i korkociag, zostaly tam wyraznie przedstawione pod okresleniem ,akcesoria”, przy czym material,
z ktérego wytworzono ostrze i wspomniane akcesoria, zostal wymieniony osobno, z podkresleniem
jakosci stali, z ktérej wykonano ostrze (model ,Calumet”, zawierajacy ostrze ze skrobaczka, szpilke
i ubijak fajkowy, stanowi w tym wzgledzie wyjatek). Wreszcie, co zostalo wskazane juz w pkt 60
powyzej, w dolnej czesci niektédrych stron z modelami wyposazonymi w akcesoria znajduje sie
wzmianka ,Noze sa dostarczane w opakowaniu upominkowym i z certyfikatem pochodzenia”.

Z drugiej strony, wbrew temu, co utrzymuje interwenient, klienci, do ktérych skierowane sa omawiane
tu wyroby wielofunkcyjne, sa nie golfistami czy palaczami ogélnie, ale nabywcami wyrobéw
nozowniczych grajacymi jednocze$nie w golfa lub bedacymi palaczami, ktérzy interesuja sie wyrobami
nozowniczymi. Powyzsze stwierdzenie jest aktualne zaré6wno w aspekcie funkcjonalnym (pitchfork czy
gilotynka do cygar stanowiace czes$¢ noza sa mniej poreczne i praktyczne niz ten sam instrument bez
noza, przede wszystkim jezeli n6z sam w sobie jest produktem wysokiej klasy okreslonej wielkosci, jak
ma to miejsce w przypadku towardw interwenienta), jak i w aspekcie finansowym (znaczacy dodatkowy
koszt w przypadku towaréw wielofunkcyjnych w poréwnaniu z samym tylko akcesorium) czy tez
w aspekcie wizerunku (palacz lub golfista, ktéry nie interesuje si¢ wyrobami nozowniczymi, nie bedzie
zwykle myslal, zaopatrujac sie w artykuly dla palaczy lub w akcesoria do gry w golfa, o towarach
interwenienta, a zdecyduje sie raczej na specjalistyczne towary z tych dziedzin).

Nalezy zatem oddali¢ argument OHIM, zgodnie z ktérym sektory dzialalnosci osoby prawnej sa
zdefiniowane przede wszystkim przez rynki, na ktére kieruja one swoje towary lub uslugi.
Wielofunkcyjne towary sprzedawane przez interwenienta nie sa bowiem kierowane precyzyjnie do
odbiorcédw niemajacych zadnego zwigzku z docelowym kregiem odbiorcéw dla towaréw z sektora
wyrobéw nozowniczych, ale do obiorcéw, ktérzy bedac palaczami lub golfistami, sa jednoczesnie
amatorami wyzej wspomnianych wyrobéw. W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze wbrew temu, co
stwierdzila Izba Odwotawcza w pkt 96 i 97 zaskarzonej decyzji, okoliczno$¢, ze wielofunkcyjne
artykuly sprzedawane przez interwenienta podlegaly sprzedazy nie tylko w sklepach z nozami, ale takze
w sklepach z bronig, w sklepach z wyrobami tytoniowymi, w butikach papierniczych, w sklepach
z upominkami i nakryciami stotowymi, w duzych placéwkach handlowych, a takze w innych rodzajach
handlu, nie moze zmieni¢ charakteru tych artykuléw jako towaréw nalezacych do sektora wyrobow
nozowniczych.

Po széste, co sie tyczy dzialalnosci w zakresie ,produkcji i sprzedazy wszelkiego rodzaju [...] artykuléw
upominkowych i pamiatkowych”, wymienionej w przedmiocie dziatalnosci interwenienta, prawda jest,
ze w zasadzie wszystkie sprzedawane przez tego ostatniego towary moga stanowi¢ upominek lub
pamiatke, na co stusznie wskazal skarzacy. Co wiecej, jak zauwazono w pkt 60 powyzej, przynajmniej
cze$é towardw interwenienta jest dostarczana w opakowaniach upominkowych, co moze potwierdza¢
ich potencjalne przeznaczenie jako upominkéw. Z powyzszego wynika zatem, ze interwenient
faktycznie jest aktywny w dziedzinie handlu artykulami upominkowymi.

Jednakze nalezy zauwazy¢, iz interwenient nie wykazal, Ze produkuje lub sprzedaje artykuly
upominkowe lub pamiagtkowe nienalezace do wyrobéw nozowniczych lub sztu¢céw. Jego dziatalnosé
w dziedzinie upominkéw i pamiatek ogranicza sie w sposéb widoczny do oferowania swych
zwyczajowych  towaréw, nalezacych do sektorow wyrobéw nozowniczych lub sztuécédw,
w opakowaniach upominkowych. W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze o ile interwenient dowidédl
wykonywania dzialalno$ci w zakresie ,produkcji i sprzedazy wszelkiego rodzaju artykulow
upominkowych i pamigtkowych”, o tyle dzialalno$¢ ta jest ograniczona do upominkéw i pamiatek
z sektoré6w wyrobéw nozowniczych lub sztuécéw.

W rezultacie nalezy uzna¢, ze wbrew temu, co ustalita Izba Odwotawcza w pkt 93 zaskarzonej decyzji,

rozszerzenie przez interwenienta przed dniem 20 listopada 2001 r. dzialalno$ci na sektory inne niz
sektor wyrobéw nozowniczych nie zostalo wykazane w przypadku ,nozyczek”, towaréw zwiazanych
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z ,nakryciem stolu” — z wyjatkiem sztuécéw - artkuléw gospodarstwa domowego”, towardw
zwigzanych ze ,Swiatem wina”, przyrzadéow dla palaczy, akcesoriow do gry w golfa, artykuléw
mysliwskich, sprzetu rekreacyjnego lub akcesoriéw takich jak kuferki upominkowe, etui i pudetka.

Natomiast nalezy stwierdzi¢, Ze rozszerzenie dzialalno$ci interwenienta na sektory inne niz sektor
wyrobow nozowniczych zostalo dowiedzione dla ,sztu¢céw”, do ktérych naleza ,widelce” wymienione
w cenniku z 1 stycznia 2001 r., oraz dla ,artykuléw upominkowych i pamiagtkowych” w zakresie
dotyczacym towaréw nalezacych do sektoréw wyrobéw nozowniczych lub sztuécéw. A zatem wylacznie
w odniesieniu do tych rodzajéw dzialalno$ci interwenient moze powolywac si¢ na ochrone swojej firmy
wzgledem znaku towarowego LAGUIOLE.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢ niewaznos$¢ zaskarzonej decyzji w czesci, w ktérej Izba Odwolawcza
ustalita istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. L. 711-4 CPI
w odniesieniu do ,nozyczek” i ,wszelkiego rodzaju artykutéw zwiazanych z nakryciem stolu”, a takze
do ,wszelkiego rodzaju [...] artykuléw upominkowych i pamiatkowych” w zakresie dotyczacym
artykuléw nienalezacych do sektoréw wyrob6éw nozowniczych lub sztuécow.

W rezultacie przeprowadzone ponizej badanie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
w rozumieniu L. 711-4 CPI bedzie dotyczylo wylacznie dzialalnosci polegajacej na produkcji
i sprzedazy wszelkiego rodzaju artykuléw nalezacych do sektoréw wyrobéw nozowniczych lub
sztuécow oraz upominkoéw i pamiatek w zakresie dotyczacym towaréw nalezacych do owych sektoréw.

W przedmiocie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blgd

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem przywolanym w pkt 29 powyzej
okoliczno$¢ zwiazana z tym, ze wlascicielowi oznaczenia musi przystugiwaé prawo do zakazania
uzywania pézniejszego znaku towarowego, musi by¢ oceniana wedlug kryteriéw ustalonych w prawie
rzadzacym wcze$niejszym oznaczeniem, na ktére sie powolano, a mianowicie w prawie francuskim.

Na podstawie art. L. 711-4 CPI (przytoczonego w pkt 36 powyzej) wlascicielowi firmy przystuguje
prawo do zakazania uzywania pdzZniejszego znaku towarowego, pod warunkiem ze ,w odczuciu
odbiorcéw istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad”.

Jak stusznie wskazuje OHIM, z uwagi na charakter towaréw oznaczonych znakiem towarowym
LAGUIOLE wlasciwym kregiem odbiorcéw jest w tym wypadku ogét odbiorcéw francuskich,
wykazujacych przecietny poziom uwagi.

Zgodnie z orzecznictwem francuskim ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad zalezy od kilku
czynnikéw, a wérdd nich od stopnia podobienistwa (wizualnego, fonetycznego i konceptualnego) miedzy
rozpatrywanymi oznaczeniami, stopnia podobienstwa miedzy sektorami gospodarczymi, w ktérych
oznaczenia te funkcjonuja, a takze od mniejszej lub wigkszej zdolnosci odrdzniajacej wczesniejszego
oznaczenia (CA Versailles, wyrok z dnia 25 pazdziernika 2001 r. w sprawie Flex'cible przeciwko SOS
Flexibles i Sofirop; TGI Paris, wyrok z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie RG 09/11931).

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad jest tym wieksze, im wieksza jest zdolno$¢ odrédzniajaca
firmy, zwlaszcza z powodu jej znajomosci wsréd odbiorcéw. Szkoda rodzaca  sie
z prawdopodobienistwa wprowadzenia w bfad nie wynika jedynie z przejecia klientéw. Moze tez chodzi¢
o naruszenie zaufania lub reputacji (CA Paris, wyrok z dnia 13 pazdziernika 1962 r., Ann. propr. ind.
1963, s. 228).

Poniewaz rozstrzygniecie kolizji miedzy znakiem towarowym a wcze$niejsza firma zalezy od istnienia

prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, w przypadku gdy znak zostal zgloszony dla wiecej niz
jednego rodzaju towaréw lub ustug majacych odmienny charakter, jego uniewaznienie bedzie mialo
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charakter rozdzielny i bedzie dotyczylo towaréw lub uslug, dla ktérych stwierdzone zostanie
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad co do dzialalnosci danej osoby prawnej (CA Paris, wyrok
z dnia 28 stycznia 2000 r., Revue Dalloz 2001, s. 470).

W przedmiocie podobienistwa sektoréow gospodarczych, w ktérych funkcjonuja firma Forge de Laguiole
i znak towarowy LAGUIOLE

Zgodnie z orzecznictwem francuskim, aby ustali¢, czy sektory gospodarcze, w ktérych funkcjonuja
firma Forge de Laguiole i znak towarowy LAGUIOLE, sa podobne, nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne
czynniki, ktére charakteryzuja stosunek miedzy danymi towarami lub ustugami. Czynniki te obejmuja
w szczegblnosci ich charakter, przeznaczenie, sposdb uzywania, a takze to, czy dane towary lub ustugi
konkuruja ze soba lub tez sie uzupelniaja (TGI Paris, wyrok z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie RG
09/10986).

W niniejszym przypadku Izba Odwotawcza ustalita, Ze towary oznaczone znakiem towarowym
LAGUIOLE w znacznej czesci wkraczaly w zakres dzialalnosci interwenienta lub nalezaly do
powigzanych z tym zakresem sektoréw dzialalnosci. Ustalenie to zostalo przez nig bardziej
szczegblowo uargumentowane w pkt 107—-114 zaskarzonej decyzji.

Powyzsze ustalenie wynika jednak z badania uwzgledniajacego wszystkie sektory dzialalnosci
wymienione w przedmiocie dzialalno$ci interwenienta. Tymczasem, jak wskazano w pkt 71-74
powyzej, pod uwage moze by¢ brana jedynie dzialalno$¢ interwenienta w sektorach wyrobow
nozowniczych i sztuécédw, a takze upominkéw i pamiatek, pod warunkiem ze chodzi o towary nalezace
do sektoréw wyrobéw nozowniczych lub sztu¢céw.

W tych okoliczno$ciach ustalenia dokonane przez Izbe Odwotawcza w pkt 107—-114 zaskarzonej decyzji
nalezy podda¢ ponownemu badaniu w $wietle powyzszego ograniczenia sektoréw dziatalnosci,
w ktorych cieszy sie ochrong firma Forge de Laguiole.

— W przedmiocie stosunku miedzy ,pitami, maszynkami do golenia, zyletkami; pilnikami i cazkami do
obcinania paznokci, gilotynkami do obcinania paznokci” oraz ,zestawami do manicure, zestawami do
golenia”, nalezacymi do klasy 8, ,nozami do papieru”, nalezacymi do klasy 16, a takze ,pedzlami do
golenia, zestawami z przyborami toaletowymi”, nalezacymi do klasy 21, a towarami objetymi
dziatalno$cia interwenienta

Co sie tyczy ,pil, maszynek do golenia, zyletek; pilnikéw i cazek do obcinania paznokci, gilotynek do
obcinania paznokci”, nalezacych do klasy 8, oraz ,nozy do papieru”, nalezacych do klasy 16, Izba
Odwotawcza prawidlowo stwierdzita, ze chodzilo tu o przedmioty ostre, ktére naleza do sektora
»wyrobéw nozowniczych” objetych przedmiotem dzialalnosci interwenienta. Wspomniane towary
i towary objete dzialalnoscia interwenienta sa zatem wysoce podobne. Jednocze$nie ,zestawy do
manicure, zestawy do golenia”, nalezace do klasy 8, oraz ,pedzle do golenia, zestawy z przyborami
toaletowymi”, nalezace do klasy 21, maja charakter komplementarny lub akcesoryjny wzgledem
wspomnianych przedmiotéw ostrych, poniewaz uzywa sie ich razem i sa ogdlnie sprzedawane razem
w tego samego rodzaju sklepach tej samej kategorii klientéw. Powyzsze towary i towary objete
dziatalno$cia interwenienta sa zatem podobne.

— W przedmiocie ,narzedzi i przyrzadéw recznych (o napedzie recznym)” i ,$rubokretéw”, nalezacych
do klasy 8

Co sie tyczy oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE ,narzedzi i przyrzadéw recznych

(o napedzie recznym)” i ,§rubokretéw”, nalezacych do klasy 8, nalezy wskaza¢, ze definicja ta obejmuje
takze noze.
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Whniosku tego nie podwazaja argumenty przedstawione przez skarzacego i interwenienta w ich
uzupelniajacych uwagach na pismie, ztozonych, odpowiednio, w dniach 9 i 8 kwietnia 2014 r.

Po pierwsze, okoliczno$¢, ze tytul klasy 8 klasyfikacji nicejskiej brzmi: ,Narzedzia i przyrzady reczne
(o napedzie recznym); wyroby nozownicze, widelce i lyzki; bron biala; ostrza (maszynki do golenia)”,
nie oznacza, Ze te rdézine kategorie w zaden sposéb na siebie nie zachodza. Klasyfikacji nicejskiej
przySwieca bowiem cel administracyjny i ma ona stuzy¢ jedynie ulatwieniu sporzadzania
i rozpoznawania zgloszen znakéw towarowych, proponujac pewne klasy i kategorie towaréw i ustug.
Natomiast tytuly poszczegélnych klas nie stanowia systemu, w ktérym wykluczone jest, ze towar lub
ustuga ujete w jednej klasie lub kategorii moze jednoczes$nie naleze¢ do innej klasy lub kategorii, co
wynika w szczegélnosci z zasady 2 ust. 4 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. L 303, s. 1).

A zatem ekspert OHIM, w swojej decyzji dotyczacej znaku towarowego LAGUIOLE z dnia 14 maja
2003 r., mogt prawidlowo przyjaé, ze ,bezsporne jest, iz biata bron stanowi »bron reczng, ktorej
dzialanie okresla jej cze$¢ wykonana z metalu«”, oraz ze ,termin ten obejmuje zatem noze”, mimo ze
obie te kategorie towaréw widnieja w tytule klasyfikacji nicejskiej.

Po drugie, skarzacy wysnuwa swoje argumenty z decyzji eksperta OHIM z dnia 14 maja 2003 r.,
w zakresie, w jakim ekspert dokonal w niej rozréznienia miedzy ,bronig biala”, ktéra zostata zréwnana
z nozami i dla ktérej odmdwil on rejestracji omawianego znaku z powodu jego charakteru opisowego,
a ,narzedziami i przyrzadami recznymi (o napedzie recznym)”, dla ktérych dopuscit on ten znak do
rejestracji.

Nalezy zauwazy¢ w tym wzgledzie, ze decyzja eksperta OHIM z dnia 14 maja 2003 r. nie moze wigzac
Sadu przy dokonywaniu oceny towaréw nalezacych do wspominanej kategorii (zob. podobnie wyrok
Trybunalu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz.
s. 1-3569, pkt 65; ww. w pkt 21 wyrok w sprawie ARTHUR I FELICIE, pkt 71). Ponadto warto
wskazad, ze skarzacy juz w trakcie toczacego sie przed OHIM postepowania w sprawie uniewaznienia
prawa do znaku byl §$wiadom, ze noze mogly przynaleze¢ do kategorii ,narzedzi i przyrzadéw recznych
(o napedzie recznym)”, poniewaz kilkakrotnie o$wiadczal, iz jest gotéw sprecyzowal tres¢ wykazu
oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE towaréw nalezacych miedzy innymi do klasy 8
w nastepujacy sposob: ,narzedzia i przyrzady reczne (o napedzie recznym), z wyjatkiem nozy”. Decyzje
Wydzialu Uniewaznienn i Izby Odwotawczej opieraly sie jednak na wzgledach niewymagajacych
rozpatrzenia tego zagadnienia i skarzacy ostatecznie nie sprecyzowal wykazu towaréw w ten sposéb.

Nalezy zatem uznaé, ze w zakresie dotyczacym nozy ,narzedzia i przyrzady reczne (o napedzie
recznym)” pokrywaja si¢ z towarami objetymi dzialalnoscia prowadzona przez interwenienta
w sektorze wyrobéw nozowniczych — i to nie tylko w przypadku modelu ,Laguiole du routard”, jak
stwierdzila Izba Odwolawcza.

Natomiast wbrew temu, do czego mogta dojs¢ Izba Odwotawcza, ,$rubokrety”, nalezace do klasy 8, nie

wykazuja zadnego podobienstwa ze sprzedawanym przez interwenienta modelem ,Laguiole du
routard”, ktdry nie jest niczym innym jak zwyklym nozem sktadanym bez zadnych akcesoriow.

— W przedmiocie ,lyzek”, nalezacych do klasy 8
Jezeli chodzi o ,tyzki” z klasy 8, to naleza one do ,sztu¢céw” sprzedawanych przez interwenienta (zob.

pkt 62 i 72 powyzej), a w rezultacie takze do sektora gospodarczego identycznego z sektorami
gospodarczymi, w ktérych funkcjonuje firma Forge de Laguiole.
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— W przedmiocie ,przyboréw kuchennych oraz naczyn stolowych szklanych, porcelanowych
i ceramicznych; zastawy stolowej nie z metali szlachetnych; korkociagdéw; otwieraczy do butelek,
metalowych pojemnikéw do dozowania recznikéw papierowych; minutnikéw (klepsydr)”, nalezacych do
klasy 21, i ,przyboréw i pojemnikéw z metali szlachetnych do uzytku w gospodarstwie domowym
i kuchni; zastawy stotowej z metali szlachetnych”, nalezacych do klasy 14

Co sie tyczy tych towaréw, Izba Odwotawcza zaliczyla je do towaréw zwigzanych z ,nakryciem stotu”
i wywiodla z tego, ze wkraczaly one w zakres dziatalno$ci interwenienta w tej dziedzinie.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze — jak zostalo wskazane w pkt 63 powyzej — kategoria
towaréw zwiazanych z ,nakryciem stolu” jest zbyt szeroka i nieprecyzyjna, aby mogta stuzy¢ jako
punkt odniesienia do celéw ustalenia istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.
W rezultacie wbrew ustaleniom dokonanym przez Izbe Odwolawcza wspomniane towary nie wykazuja
podobienstwa do towaréw z sektoréw gospodarczych, w ktérych funkcjonuje firma Forge de Laguiole.

Natomiast ,korkociagi; otwieracze do butelek” wykazuja silne podobienstwo do modelu ,Sommelier”,
zawierajacego korkociag i otwieracz do butelek, oraz do innych modeli nozy wyposazonych
w korkociag znajdujacych sie w ofercie interwenienta. W istocie, nawet jezeli handel tymi towarami
jako ,pochodnymi” towaréw nalezacych do sektora wyrobéw nozowniczych nie moze dowodzié
rozszerzenia dzialalno$ci interwenienta na towary zwiazane z ,nakryciem stolu” czy towary zwigzane ze
»$wiatem wina”, co zostalo wyjasnione w pkt 65 i 69 powyzej, to wciaz pozostaje faktem, ze jako towary
odrebne pod wzgledem uzyteczno$ci stanowia one ekwiwalenty ,korkociagéw; otwieraczy do butelek”
oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE. Okoliczno$¢ ta, pomijajac juz kwestie sprzedazy
w tych samych sklepach, wystarczy do stwierdzenia, ze wspomniane towary naleza do sektora
gospodarczego identycznego z sektorami gospodarczymi, w ktérych funkcjonuje firma Forge de
Laguiole.

— W przedmiocie ,metali szlachetnych i ich stopéw”, ,kamieni szlachetnych” oraz ,kasetek,
$wiecznikéw”, nalezacych do klasy 14

Co sie tyczy ,metali szlachetnych i ich stopéw” oraz ,kamieni szlachetnych”, nalezacych do klasy 14,
Izba Odwotawcza stwierdzila, ze towary te sa ,bardzo cenione” w przypadku matych nozyczek
i innych licznych przedmiotéw mieszczacych sie w dziedzinie ,towaréw zwiazanych z nakryciem
stolu”, a w konsekwencji maja silnie komplementarny charakter wzgledem rodzajéow dziatalnosci
interwenienta. Ponadto ,kasetki, §wieczniki”, nalezace do klasy 14, sa sprzedawane w tego samego
rodzaju placéwkach handlowych poswieconych ,towarom zwigzanym z nakryciem stolu i dekoracja
wnetrz” co niektére z artykuléw sprzedawanych przez interwenienta.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢ na wstepie, ze w niniejszej sprawie ,nozyczki” i dziedzina
stowaréw zwigzanych z nakryciem stotu” nie mieszcza sie w sektorach gospodarczych, w ktérych
funkcjonuje firma Forge de Laguiole (zob. pkt 73 i 74 powyzej). Nastepnie sama okoliczno$¢, ze
szlachetne metale i kamienie moga by¢ wykorzystywane w dzialalno$ci interwenienta powiazanej
z wyrobami nozowniczymi, nie pozwala na wywiedzenie wniosku, ze w odczuciu konsumentéw
francuskich naleza one do sektora gospodarczego podobnego do sektoréw gospodarczych, w ktérych
funkcjonuje firma Forge de Laguiole. Po pierwsze bowiem, szlachetne metale i kamienie sa zasadniczo
skierowane do przemystu wytwérczego, a nie — jak wyroby nozownicze — do konsumentéw koncowych.
Po drugie, uzycie tych materialéw w przypadku noza bedzie stuzylo co do zasady celom ozdobnym
i drugorzednym, bez zwiazku z funkcjonalnoscia samego noza.
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— W przedmiocie ,skéry i imitacji skéry” oraz ,kufréw, kuferkéw i walizek”, nalezacych do klasy 18,
a takze ,kasetek”

Co sie tyczy ,skory i imitacji skory” oraz ,kufréw, kuferkéw i walizek”, nalezacych do klasy 18, Izba
Odwotawcza wskazala, ze sa one zwykle uzywane w produkgcji etui, futeratéw i kasetek sprzedawanych
przez interwenienta lub tez moga by¢ uzyte do celéw opakowania i transportu towaréw nalezacych do
sektora wyrobéw nozowniczych, przede wszystkim gdy chodzi o towary luksusowe majace stuzy¢ jako
spodarunek”. Wywiodla ona z tego, ze owe towary mialy charakter komplementarny wzgledem
towaréw objetych dziatalnoscia interwenienta i ,stanowily logiczna kontynuacje rozwoju jego gamy
akcesoriow”.

W tym wzgledzie, po pierwsze, nalezy przypomnie¢, ze w niniejszej sprawie ,artykuly upominkowe”
naleza do sektoréw gospodarczych, w ktérych funkcjonuje firma Forge de Laguiole, wylacznie
w zakresie dotyczacym wyrobéw nozowniczych i sztuécéw (zob. pkt 71-74 powyzej). Po drugie,
okolicznos¢, ze ,skoéra i imitacje skéry” moga byé wykorzystywane jako surowce w produkcji etui
i futeraléw sprzedawanych przez interwenienta wraz z jego nozami, nie moze wystarczy¢ do
stworzenia zwiazku podobienstwa w stosunku do towaréw objetych dzialalnoscia interwenienta
w sektorze wyrobéw nozowniczych, w szczegdlnosci ze wzgledu na to, ze surowce skierowane sa do
producentéw, podczas gdy wyroby nozownicze przeznaczone sg dla konsumentéw koncowych. Po
trzecie, jezeli chodzi zwlaszcza o ,kasetki” sprzedawane pono¢ przez interwenienta, nalezy
przypomnieé, ze dokumenty, na ktérych Izba Odwotawcza oparfa swoje ustalenia w przedmiocie
rodzajow dziatalnosci interwenienta w dniu 20 listopada 2001 r. (zob. pkt 59 powyzej), nie wymieniaja
tych artykuléw, a w kazdym razie, jako ze kasetki te sa przeznaczone wylacznie do przechowywania
wyrobéw nozowniczych interwenienta, moga mie¢ one jedynie charakter akcesoryjny, a wrecz
charakter opakowania w stosunku do towaréw objetych dzialalno$cia interwenienta w sektorze
wyrobéw nozowniczych.

Z powyzszego wynika, ze ,skoéra i imitacje skoéry” oraz ,kufry, kuferki i walizki”, nalezace do klasy 18,
nie sa podobne do towaréw objetych dzialalnoscia interwenienta w sektorze wyrobéw nozowniczych.

— W przedmiocie ,przyboréw szkolnych; oléwkéw, otéwkéw automatycznych, gumek do $cierania;
kopert, obwolut; segregatoréw; albumoéw, ksiazek, almanachdéw, broszur, zeszytéw, katalogow;
kalendarzy, litogratfii, afiszy”, nalezacych do klasy 16

Jezeli chodzi o powyzsze towary, Izba Odwotawcza wskazala, ze sa one zwykle sprzedawane w butikach
papierniczych i sa uzywane w tym samym kontekscie co ,néz do papieru” interwenienta, a mianowicie
do celéw pismienniczych i czytelniczych, wobec czego wkraczaja w zakres dzialalnosci interwenienta.
Ponadto wszystkie te towary sa powszechnie uzywane w obrocie handlowym w komunikacji miedzy
przedsiebiorstwem a jego klientami i w relacjach handlowych, a w szczegdlnosci sa ofiarowywane jako
upominki firmowe. Poniewaz oznaczone znakiem towarowym LAGUIOLE druki moga stwarzad,
z uwagi na ich tre$¢, prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad co do firmy Forge de Laguiole,
wspomniany znak nalezalo zdaniem Izby Odwolawczej uniewaznidé.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze wbrew ustaleniom Izby Odwolawczej stosunek
wspomnianych towaréw do ,nozy do papieru” sprzedawanych przez interwenienta jest zbyt luzny, by
mozna bylo méwi¢ o podobienistwie. Z jednej strony bowiem powiazanie wynikajace z cze$ciowej
identycznosci punktéw sprzedazy nie moze samo w sobie wystarczy¢ do uczynienia z nozy do papieru
towaru podobnego do wszystkich towaréw nalezacych wiasciwie do sektora papierniczego, zwazywszy,
ze butiki z artykulami piSmienniczymi oferuja ogélnie wielka réznorodno$¢ rozmaitych towardw
skierowanych do odbiorcéw niewyspecjalizowanych. Z drugiej strony wykorzystanie nozy do papieru
sprzedawanych przez interwenienta bedzie zwykle ograniczone do otwierania kopert. Z tego wzgledu
mozna moéwic¢ zatem, z powodu komplementarnego uzycia, jedynie o niklym zwiazku podobienstwa
z ,kopertami”, jednak nie z pozostalym towarami wymienionymi w pkt 103 powyzej. Po drugie, sama
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okolicznos¢, ze wszystkie te towary sa powszechnie wykorzystywane w komunikacji miedzy
przedsiebiorstwem a jego klientami i w innych relacjach handlowych lub sa ofiarowywane jako
upominki firmowe, nie moze prowadzi¢ do ustalenia ich podobieristwa do towaréw objetych
dzialalnoscia interwenienta w sektorze wyrobéw nozowniczych, poniewaz z uwagi na swoje
przeznaczenie calkowicie réznia sie one od towaréw objetych wspomniang dzialalno$cig. Po trzecie,
twierdzenie Izby Odwotawczej dotyczace prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad wywolanego
przez druki oznaczone znakiem towarowym LAGUIOLE zostanie oméwione w pkt 165 w ramach
calosciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad.

— W przedmiocie rozmaitych towaréw zakwalifikowanych jako ,artykuly upominkowe”, nalezacych do
klas 14, 18 et 20

Co sie tyczy ,bizuterii, wyrobéw jubilerskich; szkatulek na bizuterie wykonanych z metali szlachetnych;
przyrzadéw do mierzenia czasu, spinek do mankietéow, spinek do krawatéw, szpilek ozdobnych,
breloczkéw do kluczy; portmonetek z metali szlachetnych; zegarkéw i bransoletek do zegarkéw”,
nalezacych do klasy 14, ,lasek; torebek; toreb plazowych; toreb, kosmetyczek i kufréw podréznych;
portfeli; etui na karty kredytowe (portfeli), etui na dokumenty; aktéwek (skérzanych); etui na klucze
(skérzanych); portmonetek nie z metali szlachetnych”, nalezacych do klasy 18, i ,ram, wyrobéw
artystycznych lub artykutéw dekoracyjnych z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kosci, kosci
stoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perfowej, sepiolitu i imitacji tych wszystkich materialéw
lub z tworzyw sztucznych”, nalezacych do klasy 20, Izba Odwotawcza poprzestata na stwierdzeniu,
zgodnie z ktérym mamy tu do czynienia z ,artykutami upominkowymi” powszechnie spotykanymi
w sklepach wszelkiego rodzaju lub ofiarowywanymi jako upominki firmowe, i na wniosku, ze
w zwigzku z tym mozna je znalez¢é w tych samych placéwkach handlowych, w ktérych interwenient
wystawia na sprzedaz swoje wlasne towary.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢ przede wszystkim, ze dzialalno$¢ interwenienta polegajaca na
»produkcji i sprzedazy artykuléw upominkowych” miesci sie w sektorach gospodarczych, w ktérych
funkcjonuje firma Forge de Laguiole, wylacznie w zakresie dotyczacym wyrobéw nozowniczych
i sztuécoéw (zob. pkt 71-74 powyzej). Tymczasem towary przytoczone w poprzednim punkcie ani nie
stanowia wyrobow nozowniczych lub sztué¢céw, ani tez nie sa z nimi zwiazane. Jednocze$nie nawet
gdyby zalozy¢, ze wspomniane towary sa sprzedawane jako upominki w tych samych sklepach co
oferowane przez interwenienta wyroby nozownicze, to okoliczno$¢ ta nie moze spowodowad
zaistnienia podobienstwa miedzy rzeczonymi towarami a wyrobami nozowniczymi, poniewaz sklepy
upominkowe maja w swej ofercie duza réznorodnos¢ niejednorodnych towaréw skierowanych do ogétu
odbiorcéw.

— W przedmiocie ,rekawiczek do golfa” i ,artykuléw sportowych”, nalezacych do klasy 28, ,cygarnic”,
nalezacych do klasy 14, oraz ,zapatek, zapalniczek; cygarnic i papiero$nic nie z metali szlachetnych;
gilotynek do cygar; fajek; przyboréw do czyszczenia fajek”, nalezacych do klasy 34

W odniesieniu do ,rekawiczek do golfa” i ,artykutéw sportowych”, nalezacych do klasy 28, ,cygarnic”,
nalezacych do klasy 14, oraz ,przyboréw dla palaczy, zapalek, zapalniczek; cygarnic i papiero$nic nie
z metali szlachetnych; fajek”, nalezacych do klasy 34, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze sa one
adresowane do tej samej kategorii klientéw, sa nabywane w tych samych sklepach i s3 uzywane w tym
samym kontekscie co niektére z ,artykuléw upominkowych” opracowanych przez interwenienta.
Zdaniem Izby Odwotawczej jest tak na przyklad w wypadku sprzedawanego przez interwenienta
modelu ,Couteau du golfeur” oraz ,rekawiczek do golfa” i innych ,artykutéw sportowych”, a takze
w wypadku sprzedawanych przez interwenienta modelu ,Calumet” (z ostrzem ze skrobaczka, szpilka
i ubijakiem fajkowym) i gilotynek do cygar oraz ,cygarnic” i ,zapalek, zapalniczek, cygarnic
i papiero$nic, fajek” oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE.
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Wystarczy przypomnie¢ w tym wzgledzie, ze dzialalnos¢ polegajaca na ,produkcji i sprzedazy
artykuléw upominkowych” miesci sie¢ w sektorach gospodarczych, w ktérych funkcjonuje firma Forge
de Laguiole, wylacznie w zakresie dotyczacym wyrobéw nozowniczych i sztuécéw (zob. pkt 71-74
powyzej), do ktérych nie naleza towary wymienione w pkt 107 powyze;j.

Niemniej jednak ,gilotynki do cygar” i ,przyrzady do czyszczenia fajek”, nalezace do klasy 34, wykazuja
podobienstwo do, odpowiednio, modelu ,coupe-cigare” i modelu ,Calumet” (z ostrzem ze skrobaczka,
szpilka i ubijakiem fajkowym) sprzedawanych przez interwenienta. W istocie, nawet jesli sprzedaz tych
modeli jako ,pochodnych” wzgledem wyrobéw nozowniczych nie moze dowodzi¢ rozszerzenia
dzialalnosci interwenienta na ,przyrzady dla palaczy” ogélnie, co zostalo wyjasnione w pkt 65-68 i 71
powyzej, to wcigz pozostaje faktem, ze jako towary odrebne pod wzgledem ich uzytecznos$ci stanowia
one ekwiwalenty ,gilotynek do cygar” i ,przyrzadéw do czyszczenia fajek” oznaczonych znakiem
towarowym LAGUIOLE. Okoliczno$¢ ta, pomijajac juz kwestie sprzedazy w tych samych sklepach,
wystarczy do stwierdzenia silnego podobienstwa.

Natomiast ,rekawiczki do golfa”, nalezace do klasy 28, nie sa podobne do sprzedawanego przez
interwenienta modelu ,couteau du Golfeur” (z pitchforkiem). Wprawdzie ten ostatni moze by¢
uzywany razem z ,rekawiczkami do golfa” oznaczonymi znakiem towarowym LAGUIOLE, jednak nie
chodzi tu o stosunek komplementarny prowadzacy do zaistnienia podobienistwa, poniewaz wszystkie
te towary moga by¢ uzywane odrebnie i sa zwykle opracowywane niezaleznie jeden od drugiego, a nie
wedlug kryteriéw wynikajacych z lacznego uzycia — wbrew temu, co mozna by sobie wyobrazi¢ na
przyklad w wypadku rekawiczek do golfa i kijéw golfowych.

— W przedmiocie ustug nalezacych do klasy 38

Jezeli chodzi o ustugi z dziedziny ,telekomunikacji” i pokrewnych jej sektoréw, nalezacych do klasy 38,
Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt 114 zaskarzonej decyzji, ze nie wykazuja one zadnego
podobienstwa do uslug objetych dzialalno$cia interwenienta. Stwierdzenie to, korzystne dla skarzacego
i niezakwestionowane przez interwenienta, nie stanowi w rzeczywistosci przedmiotu niniejszego sporu,
w zwigzku z tym nie ma potrzeby, by Sad dokonat jego kontroli.

— Whniosek w przedmiocie podobienstwa miedzy sektorami gospodarczymi, w ktérych funkcjonuja
firma Forge de Laguiole i znak towarowy LAGUIOLE

Podsumowujac, nalezy stwierdzié, po pierwsze, identycznos¢, z punktu widzenia sektoréow, w ktérych
funkcjonuje firma Forge de Laguiole, w przypadku ,narzedzi i przyrzadéw recznych (o napedzie
recznym)” i ,lyzek”, nalezacych do klasy 8, oraz wysoki stopien podobieristwa w odniesieniu do
dzialalnosci interwenienta w przypadku ,pil, maszynek do golenia, zyletek; pilnikéw i cazek do
obcinania paznokci, gilotynek do obcinania paznokci”, nalezacych do klasy 8, ,nozy do papieru”,
nalezacych do klasy 16, ,korkociagéw i otwieraczy do butelek”, nalezacych do klasy 21, oraz ,gilotynek
do cygar” i ,przyrzadéw do czyszczenia fajek”, nalezacych do klasy 34.

Po drugie, istnieje przecietne podobienstwo, z punktu widzenia sektoréw, w ktérych funkcjonuje firma
Forge de Laguiole, w przypadku ,zestawéw do manicure, zestawéw do golenia”, nalezacych do klasy 8,
a takze ,pedzli do golenia, zestawéw z przyborami toaletowymi”, nalezacych do klasy 21.

Po trzecie, z punktu widzenia sektoréw, w ktérych funkcjonuje firma Forge de Laguiole, istnieje
niewielkie podobienstwo w przypadku ,kopert”, nalezacych do klasy 16.

Wreszcie po czwarte, nalezy stwierdzi¢ brak podobienstwa, jezeli chodzi o sektory, w ktérych

funkcjonuje firma Forge de Laguiole, w przypadku wszystkich pozostalych towaréw i uslug
oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE.
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W przedmiocie podobienistwa kolidujacych ze soba oznaczen

Izba Odwolawcza stwierdzila, ze wyraz ,laguiole”, cho¢ opisowy i w zwiazku z tym pozbawiony
charakteru odrdzniajacego dla nozy, co zostalo tez stwierdzone przez cour d’appel de Paris w wyroku
z dnia 3 listopada 1999 r. (G.T.L-G.LL. Technologies internationales/Commune de Laguiole et
Association Le couteau de Laguiole), stanowi mimo wszystko element dominujacy lub co najmniej
wspéldominujacy firmy Forge de Laguiole, nawet gdy ta ostatnia uzywana jest dla nozy. W rezultacie
zdaniem Izby Odwotawczej w ramach calo$ciowej oceny kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja
pewne podobienstwo wizualne, fonetyczne i konceptualne, ktére nie moze zosta¢ zréwnowazone przez
samo dodanie okreslenia rodzajowego ,forge de”.

Skarzacy podnosi zasadniczo, ze kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja réznice na plaszczyznach
wizualnej, fonetycznej i konceptualnej.

OHIM twierdzi, ze wyraz ,laguiole” jest elementem dominujacym w firmie Forge de Laguiole, mimo
swego rodzajowego charakteru. Poniewaz znak towarowy LAGUIOLE w calo$ci zawiera si¢ we
wspomnianej firmie, stopien podobienistwa tych dwdch oznaczen jest wysoki.

Interwenient utrzymuje, ze kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja podobienstwa na plaszczyznach
wizualnej, fonetycznej i konceptualne;j.

Na wstepie nalezy zbada¢, czy — jak ustalifa Izba Odwolawcza, poparta nastepnie w tym wzgledzie
przez OHIM i interwenienta — wyraz ,laguiole” stanowi element dominujacy firmy Forge de Laguiole,
mimo swojego, stwierdzonego przez cour d’appel de Paris w wyroku z dnia 3 listopada 1999 r.
(pkt 116 powyzej), charakteru opisowego, a wrecz rodzajowego dla nozy i mimo opisowego charakteru
miejsca polozenia siedziby i zakladu produkcyjnego interwenienta.

Po pierwsze, prawda jest, co stwierdzita Izba Odwotawcza w pkt 19 zaskarzonej decyzji, ze opisowy
i nieodrdzniajacy charakter wyrazu ,laguiole” dla nozy nie oznacza bezwzglednie, iz wyraz ten jest
takze opisowy i nieodrdzniajacy dla towaréw, ktére nie sa nozami.

Nalezy niemniej jednak przypomnie¢ w tym wzgledzie, ze niniejsze badanie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad dotyczy wylacznie dzialalnosci w postaci produkcji i sprzedazy wyrobow
nozowniczych i sztué¢céw oraz upominkéw i pamiatek w zakresie dotyczacym wyrobéw nozowniczych
i sztuécow (zob. pkt 74 powyzej). W rzeczywistosci dzialalnos¢ faktycznie wykonywana przez
interwenienta koncentruje si¢ prawie wylacznie na wyrobach nozowniczych, z uwzglednieniem
niektérych artykutéw majacych takze inne funkcje poza funkcja noza, a sprzedaz innych towaréw —
w szczegdlnosci sztuécow — ma charakter drugorzedny czy wrecz marginalny. Powyzsze wynika
zaréwno z analizy towaréw zawartych w cenniku interwenienta z dnia 1 stycznia 2001 r., jak
i z lektury widniejacych w przedstawionym przez interwenienta ,portfoliu prasowym” poszczegélnych
artykuléw prasowych — w zakresie, w jakim odnosza si¢ wyraznie do okresu sprzed 20 listopada
2001 r. — w ktérych nie ma zadnej wzmianki o innych rodzajach dziatalno$ci interwenienta, natomiast
on sam za kazdym razem prezentuje sie jako wytworca nozy wyspecjalizowany w produkcji nozy typu
»Laguiole”. Jakkolwiek prawda jest, ze niektére z tych artykuléw wskazuja na zamiary dyrekcji
interwenienta dotyczace dywersyfikacji jego dzialalno$ci, sam interwenient nie wykazal, jak zostalo
wspomniane powyzej, ze zamiary te zostaly zrealizowane przed dniem 20 listopada 2001 r.

W tych okoliczno$ciach nalezy uznal, ze wyraz ,Laguiole” ma charakter opisowy, a wrecz rodzajowy
dla calej dzialalnosci interwenienta istotnej z punktu widzenia badania prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad.

Po drugie, nalezy zgodzi¢ sie z Izbg Odwotawcza w zakresie, w jakim przypomniala ona, ze element

opisowy oznaczenia moze mimo wszystko stanowi¢ jego element dominujacy lub wspétdominujacy,
jezeli, na przyklad, jego wszystkie pozostale elementy sa rowniez opisowe lub wydaja sie rownie stabe
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lub nawet stabsze. W tym wzgledzie prawda jest, ze element ,Forge de” sam w sobie ma charakter
opisowy dla wykonywanej przez interwenienta dzialalno$ci w sektorach wyrobéw nozowniczych
i sztu¢cow. Jednakze wbrew temu, co stwierdzita Izba Odwolawcza, element ten nie jest ,semantycznie
podporzadkowany nazwie »Laguiole«, ktéra identyfikuje konkretng kuznie, o ktéra chodzi”. W istocie
element opisowy miejsca — i wykonywanej dzialalno$ci — nie jest przewazajacy wzgledem elementu
opisowego dotyczacego charakteru danego zakladu. W tych okolicznosciach nie mozna wyrézni¢
elementu dominujacego w ramach firmy Forge de Laguiole, w calosci skladajacej sie¢ z elementéw
o charakterze opisowym, a wrecz rodzajowym dla dzialalnosci lub miejsca polozenia zakladu
interwenienta.

Po trzecie, co sie¢ tyczy poréwnania pod wzgledem wizualnym, firma Forge de Laguiole sklada sie
z trzech stéw tworzacych calo$¢ zlozona z 15 liter, natomiast znak towarowy LAGUIOLE zawiera
jedynie 8 liter. Element ,laguiole” jest wprawdzie obecny w obu kolidujacych ze soba oznaczeniach,
jednak znajduje sie na koncu wspomnianej firmy, w zwiazku z czym element ,forge de” z przodu
ostabia wrazenie wizualne wywierane przez te cze$ciowa identyczno$¢. Z tego wzgledu nalezy
stwierdzi¢ przecietne podobienstwo wizualne kolidujacych ze soba oznaczen.

Po czwarte, na plaszczyznie wizualnej nalezy zauwazy¢, ze firma Forge de Laguiole liczy pie¢, czy wrecz
sze$¢ sylab, natomiast znak towarowy LAGUIOLE ma ich dwie, czy tez trzy, w zaleznosci od sposobu
wymowy wyrazu ,laguiole”. Co sie¢ tyczy wplywu czesciowej identycznosci kolidujacych ze soba
oznaczen, zastosowanie mutatis mutandis znajduja rozwazania dotyczace podobienstwa wizualnego,
a zatem nalezy stwierdzi¢ przecietne podobienstwo fonetyczne.

Po piate, jezeli chodzi o poréwnanie pod wzgledem konceptualnym, firma Forge de Laguiole
przywoluje na mysl warsztat znajdujacy si¢ w gminie Laguiole (Francja), co stusznie zauwazyt
skarzacy, ale takze i jednocze$nie warsztat produkujacy noze typu Laguiole. Z kolei znak towarowy
LAGUIOLE nawigzuje zaréwno do wspomnianej gminy, jak i do noza typu Laguiole. W rezultacie
Izba Odwotawcza prawidlowo stwierdzita, ze w zakresie, w jakim kolidujace ze soba oznaczenia
odnosza si¢ do tych samych poje¢, a mianowicie do miasta lub rodzaju noza, sa one do siebie
podobne na plaszczyznie konceptualnej. Sad uwaza nawet, ze stopienn podobienistwa konceptualnego
nalezy zakwalifikowa¢ jako wysoki.

W przedmiocie wysoce odrézniajacego charakteru firmy Forge de Laguiole z powodu jej znajomosci
wséréd odbiorcow

Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt 130 zaskarzonej decyzji, ze firma Forge de Laguiole posiada wysoka
zdolno$¢ odrdzniajaca z powodu prestizu czy tez reputacji, jakimi cieszy sie interwenient we Francji
i za granica ze wzgledu na jako$¢ swoich nozy.

Skarzacy twierdzi, ze nic w aktach sprawy nie dowodzi podnoszonej powszechnej znajomosci firmy
Forge de Laguiole i ze to ndz typu Laguiole jest znany, a nie nazwa ,Forge de Laguiole”.

OHIM uwaza, ze firma Forge de Laguiole zdobyla reputacje w dziedzinie wyrobéw nozowniczych,
a interwenient zapewnia, Ze w znacznym stopniu cieszy si¢ powszechna znajomos$cia we Francji i za
granica.

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze francuskie prawo znakéw towarowych podlega dyrektywom
majacym na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych [pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na celu
zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 40,
s. 1), zastgpiona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw
towarowych (Dz.U. L 299, s. 25)]. W konsekwencji zasada, zgodnie z ktéra prawdopodobienstwo
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wprowadzenia w blad jest tym wieksze, im bardziej odrézniajacy jest sam znak, a zatem znaki
towarowe, ktére maja charakter wysoce odrézniajacy — samoistny lub wynikajacy z ich znajomosci na
rynku — ciesza si¢ wieksza ochrona niz te, ktérych charakter jest mniej odrézniajacy (wyroki
Trybunalu: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. I-6191, pkt 24; z dnia
29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. 1-5507, pkt 18; z dnia 22 czerwca 1999 r.
w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 20), znajduje zastosowanie réwniez
we francuskim prawie znakéw towarowych. Jak wynika z orzecznictwa przywolanego w pkt 79
powyzej, zasada ta jest réwniez stosowana w prawie francuskim, gdy dokonuje sie oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w stosunku do firmy, a stosowanie to siega czaséw przed
wejSciem w zycie dyrektyw majacych na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze istnienie bardziej odrézniajacego niz zwykle charakteru
firmy, wynikajacego z jej znajomosci wéréd odbiorcéw na rynku, zaklada w sposéb konieczny, ze firma
ta jest znana przynajmniej znaczacej cze$ci danego kregu odbiorcéw, mimo ze nie musi cieszy¢ si¢ ona
bezwzglednie renoma w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. Nie mozna wskazac¢
w sposéb ogoélny, przytaczajac na przyklad okreslone liczby procentowe dotyczace stopnia znajomosci
firmy wéréd danego kregu odbiorcéw na rynku, ze ma ona wysoce odrézniajacy charakter. Niemniej
jednak nalezy uznaé pewna wspoélzalezno$¢ miedzy znajomoscia firmy wsréd odbiorcéw a jej
charakterem odrézniajacym i stwierdzi¢ tym samym, ze im bardziej firma jest znana wsréd
docelowego kregu odbiorcéw, tym bardziej wzmocniony jest jej charakter odrézniajacy. Przy
dokonywaniu oceny, czy firma cieszy si¢ wysoce odrézniajacym charakterem wynikajacym ze
znajomosci tej firmy wsréd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego
przypadku, to znaczy w szczegdlnosci udzial danej spétki w rynku, intensywnos¢, zasieg geograficzny
i dlugo$¢ okresu uzywania firmy, wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jej
promocji, udzial procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérzy dzieki firmie rozpoznaja dane
towary lub ustugi jako pochodzace z okreslonego przedsigbiorstwa, jak réwniez o$wiadczenia izb
handlowych i przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych (zob. analogicznie ww. w pkt 23
wyrok w sprawie VITACOAT, pkt 34, 35 i przytoczone tam orzecznictwo).

W tych okolicznos$ciach, aby wykazaé w niniejszej sprawie znajomos¢ firmy Forge de Laguiole wéréd
odbiorcéw, konieczne jest dowiedzenie, ze znaczaca cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw —
a mianowicie przecietnych konsumentéw francuskich — zna wspomniang firme.

W celu ustalenia zdolnosci odrézniajacej firmy Forge de Laguiole z powodu prestizu i reputacji, jakimi
interwenient cieszy si¢ pono¢ we Francji, Izba Odwolawcza oparfa sie¢ na elementach akt toczacego sie
przed nig postepowania, wskazanych w pkt 63—66 zaskarzonej decyzji.

W pierwszej kolejnosci chodzi tu o artykul, ktéry ukazal si¢ we francuskim czasopi$mie ekonomicznym
w pazdzierniku 2004 r., zatytulowany ,Laguiole — Une production traditionnelle devenue tendance”
(Laguiole — tradycyjna produkcja, ktéra stala sie¢ modna).

W tym wzgledzie wystarczy przypomnie¢, ze wlasciwym momentem dla oceny znajomosci firmy Forge
de Laguiole wéréd odbiorcéw jest data dokonania zgloszenia znaku towarowego LAGUIOLE, czyli
dzien 20 listopada 2001 r. Tymczasem omawiany artykul, pochodzacy z 2004 r., nie zawiera zadnej
informacji pozwalajacej wykazaé, ze wspomniana firma cieszyla sie szczegdlna znajomoscia wsrdd
odbiorcéow przed dniem 20 listopada 2001 r.

W drugiej kolejnosci Izba Odwolawcza powotala sie na pismo z dnia 9 marca 1999 r., blednie
oznaczone jako datowane dnia 20 marca 1999 r. W pismie tym osoba zarzadzajaca przedsiebiorstwem
interwenienta potwierdza, precyzujac warunki finansowe, zawarcie ,porozumienia w sprawie
opracowania nowego odlewu pozwalajacego na zwigkszenie produkcji i wytwarzanie czesci wyzszej
jakosci”.
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Z jednej strony nalezy zauwazy¢, ze adresat tego pisma z dnia 9 marca 1999 r. nie zostal okreslony
w sposOb wyrazny. Z drugiej strony w zakresie, w jakim Izba Odwolawcza powoluje sie na to pismo
w celu poparcia swego wniosku, zgodnie z ktérym interwenient zaangazowal sie we wspdlprace ze
znanym restauratorem, nalezy stwierdzi¢, ze w owym pi$mie widnieje jedynie wzmianka o spotkaniu,
ktére odbylo sie ,w obecnosci panéw [B. i C.]”, co nie wystarczy, aby ustali¢, kim jest 6w restaurator,
ani potwierdzi¢ jego faktyczna wspoélprace z interwenientem czy tez forme tej wspoétpracy.

W konsekwencji pismo z dnia 9 marca 1999 r. nie moze stuzy¢ jako dowdd, nawet posredni,
znajomosci firmy Forge de Laguiole wsréd odbiorcow.

W trzeciej kolejnosci Izba Odwotawcza twierdzi w pkt 65 zaskarzonej decyzji, ze w latach 1992 i 1996
towary interwenienta otrzymaly liczne nagrody i wyrdéznienia na poziomie europejskim i na poziomie
miedzynarodowym. W odpowiedzi na pisemne pytanie Sadu OHIM wskazal, ze Izba Odwotawcza
oparfa si¢ w tym wzgledzie na wzmiankach widniejacych w artykule wymienionym w pkt 135 powyzej,
na prezentacji ,strategii tworczej” interwenienta wywiedzionej w 2005 r. z jego strony internetowej
(s. 234 akt postepowania przed OHIM) i z innych publikacji dotyczacych interwenienta (s. 169 akt
postepowania przed OHIM).

Strona 169 akt postepowania przed OHIM zawiera fragment artykutu, bez daty, w jezyku wloskim,
ktéry wspomina fakt, ze ndz zaprojektowany przez slawnego kreatora wchodzi w sklad wzorniczej
kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku (MoMA) i ze model ,Sommelier” zdobyl
nagrode ,Design plus” na wystawie ,Ambiente” we Frankfurcie w 1996 r.

Najbardziej kompletng liste nagréd i wyrdéznien mozna znalez¢ w wyciagu ze strony internetowej,
figurujacym na stronie 234 akt postepowania przed OHIM, ktéry wymienia, oprécz noza znajdujacego
sie w MoMA i nagrody ,Design plus” z 1996 r., ,,Grand prix francais de l'objet design” z 1991 r. (nie
wspominajac jednak wyraznie, za jaki przedmiot zostala przyznana), ,Blade Magazine Award”
z 1992 r. za model stworzony przez znanego architekta i Prix européen du Design z 1992 r. ,za
kreatywne podejscie” interwenienta, przy czym wszystkie te nagrody zostaly przywotane w zaskarzonej
decyzji.

Sad stwierdza, ze owe nagrody i wyrdznienia stanowia wskazéwke co do znajomosci wéréd odbiorcow
towaréw interwenienta, i w rezultacie takze jego firmy, poniewaz przyznanie przedsiebiorstwu nagrody
i wyréznienia moze zwréci¢ uwage ogétu odbiorcéw na to przedsiebiorstwo. Jednakze nalezy réwniez
uwzgledni¢, ze reklama, jaka zapewnia taka nagroda, pozostaje ograniczona do odbiorcéw szczegélnie
zainteresowanych wzornictwem, a jej wplyw na ogé! odbiorcéw francuskich, jedynych branych pod
uwage w niniejszej sprawie (zob. pkt 77 powyzej) jest nieznaczny. Powyzsze stwierdzenie jest tym
bardziej aktualne w przypadku ,Blade Magazine Award”, przyznawanej przez specjalistyczne
czasopismo w Stanach Zjednoczonych, ktéra to nagroda znana jest wylacznie francuskim
konsumentom szczegdlnie zainteresowanym kolekcjonowaniem nozy.

W czwartej kolejnosci Izba Odwotawcza odsyla do ,katalogu” zawartego w ,dokumencie 217,
przedstawionym przez interwenienta w postepowaniu przed OHIM jako dowdd na to, ze interwenient
dokladal stalych wysitkéw, aby wyréznia¢ sie dzieki jakosci i wizerunkowi swoich towaréw,
w  szczeg6lnosci poprzez zatrudnianie wysoce wykwalifikowanego personelu i wspdlprace
z prestizowymi projektantami i twdrcami. Wspomniany dokument faktycznie wymienia wzory
zaprojektowane lub stworzone we wspélpracy z dwoma znanymi partnerami.

Tymczasem z akt sprawy, podobnie jak z odpowiedzi interwenienta na pisemne pytanie zadane przez
Sad, wynika, ze ,dokument 21” stanowi w rzeczywistosci zestawienie trzech réznych dokumentéw,
a mianowicie prospektu rozpowszechnianego od 1997 r., dokumentu promocyjnego
rozpowszechnianego od 2004 r. i katalogu rozpowszechnianego w 2000 r.
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Zwazywszy, ze odniesienie do znanego restauratora znajduje sie wylacznie w dokumencie
promocyjnym z 2004 r., a nie w dwdch pozostalych dokumentach, wzmianka ta nie moze stuzy¢ do
wykazania istnienia wspdtpracy z ta osobg w dniu 20 listopada 2001 r.

Natomiast odniesienia do stawnego kreatora znajduja si¢ w katalogu z 2000 r., co poswiadcza zatem
wspolprace z ta osoba przed dniem 20 listopada 2001 r. Ponadto z dokumentéw poddanych analizie
w pkt 142 powyzej wynika, Ze przed ta data miala tez miejsce wspdlpraca ze znanym architektem.

Nalezy stwierdzi¢, ze owe przypadki wspélpracy z osobami, ktére same ciesza sie¢ pewnym prestizem
i reputacja, moga sprawié, ze interwenient i jego firma zaczna sie cieszy¢ uwaga pewnej czesci
odbiorcédw znajacych te osobowosci. Okoliczno$¢ ta nie wystarczy jednak do wykazania, ze
wspomniana firma byla znana ogétowi odbiorcéw.

Po piate, Izba Odwotawcza cytuje artykul, ktéry ukazal sie we francuskim czasopiémie w 1999 r.,
zatytulowany ,Péril sur le mythe du couteau Laguiole” (Mit noza Laguiole zagrozony).

Izba Odwotawcza uznala, ze artykul ten byt ,wyjatkowo wymowny, jesli chodzi o reputacje uzyskana
przez firme Forge de Laguiole przed dokonaniem zgloszenia [znaku towarowego LAGUIOLE]”,
poniewaz doradzano w nim, aby przy wyborze noza Laguiole zaufa¢ marce. Ow artykul wymienia
nastepnie trzy najbardziej renomowane ,marki’, a ws$réd nich firme interwenienta, pokrétce
naszkicowujac jej historie i rozwdj.

Nalezy stwierdzi¢, ze wspomniany artykul stanowi wprawdzie wskazéwke co do znajomosci firmy Forge
de Laguiole wéréd odbiorcéw, jednak nie wystarczy sam w sobie, aby ja wykaza¢. Nalezy bowiem mie¢
na uwadze fakt, ze artykul ten wymienia jedynie interwenienta — i dwéch innych producentéw — jako
producentéw najbardziej renomowanych. Taka opinia wyrazona przez autora artykulu nie pozwala
jednak, bez dodatkowych informacji, na wyciagniecie wniosku w przedmiocie stopnia znajomosci
wspomnianej firmy wsréd ogétu odbiorcéw, szczegélnie w braku wskazéwek co do nakladu
i dystrybucji czasopisma, w ktérym sie ona ukazala.

Po szdste, Izba Odwotawcza przywoluje artykul, ktéry ukazal sie w darmowym czasopi$mie francuskim
w lutym 1999 r., zatytulowany ,L’Aveyron: un terroir en ébullition” (Aveyron — wrzaca ziemia),
w ktérym stwierdzono, ze ,le Laguiole, made in Laguiole, dont le marché a été multiplié par vingt,
commence a se tailler une belle réputation a l'étranger” (Laguiole, made in Laguiole, ktérego rynek
pomnozyl sie dwudziestokrotnie, zaczyna wyrabia¢ sobie dobra reputacje za granica).

W tym wzgledzie nalezy zauwazyé, po pierwsze, ze omawiane zdanie, przytoczone przez Izbe
Odwotawcza w sposéb niekompletny, brzmi w rzeczywisto$ci nastepujaco: ,Le Laguiole »made in
Laguiole«, dont le marché a été multiplié par vingt avec I'émergence de petits ateliers locaux,
commence a se tailler une belle réputation a I'étranger” (Laguiole ,made in Laguiole”, ktérego rynek
pomnozyt sie dwudziestokrotnie wraz z pojawieniem sie malych warsztatéw lokalnych, zaczyna
wyrabia¢ sobie dobra reputacje za granica). Wynika z tego, ze jakkolwiek interwenient jest wyraznie
wymieniony w tym artykule, zdanie przytoczone przez Izbe Odwotawcza dotyczy catkowitej produkcji
nozy w gminie, a nie wylacznie towaréw interwenienta. Po drugie omawiane zdanie méwi o reputacji
produkowanych we wspomnianej gminie nozy za granicg, a nie o znajomosci firmy Forge de Laguiole
wsrdéd odbiorcéw francuskich, ktéra to znajomosc jest jedynie istotna w niniejszej sprawie (zob.
pkt 133 powyzej).

W tych okoliczno$ciach nalezy stwierdzi¢, ze omawiany artykul stanowi przede wszystkim wskazéwke
dotyczaca reputacji nozy typu Laguiole, wytwarzanych ,w tym miejscu” — przy czym warto tez
uwzgledni¢ fakt, uznawany w orzecznictwie przywolanym w pkt 116 powyzej, Ze noze tego typu sa
réwniez produkowane od dawna i w sposéb tradycyjny w gminie Thiers (Francja) — i, w mniejszym
zakresie, firmy Forge de Laguiole.
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Podsumowujac, nalezy stwierdzi¢, ze dokumenty, na ktére powotlala sie Izba Odwolawcza, ukazuja
rzeczywiscie podejmowane przez interwenienta w zakresie promocji i komunikacji wysitki, aby sta¢ sie
znanym ogblowi odbiorcéw francuskich i wyrdznia¢ sie wéréd swoich konkurentéw dzieki wizerunkowi
jakosci i luksusu. Poniewaz wysilki te byly podtrzymywane przez kilka lat, nie mozna wykluczy¢, ze
firma Forge de Laguiole mogta sta¢ si¢ w pewnym stopniu znana wéréd odbiorcéw w dziedzinie nozy
typu Laguiole.

Niemniej jednak nalezy takze mie¢ na uwadze fakt, ze niektére z dokumentéw, na ktérych oparta sie
Izba Odwotawcza, dotycza raczej nozy typu Laguiole w ogdle, a nie firmy interwenienta.

Ponadto artykuly prasowe, na ktére Izba Odwolawcza powolala sie w charakterze wskazéwek co do
znajomosci firmy Forge de Laguiole wsréd odbiorcéw, maja zwiazek z mediami specjalistycznymi —
jak na przyklad artykul przywolany w pkt 135 powyzej, ktéry byl kierowany do profesjonalistow
z zakresu zarzadzania przedsigbiorstwem, czy ,Blade Magazine”, ktéry jest skierowany do, gtéwnie
amerykanskich, kolekcjoneréw nozy — albo z mediami, ktérych zasieg dystrybucji nie zostal wykazany
— jak w przypadku artykulu przywolanego w pkt 149 powyzej — albo tez z czasopismami
o charakterze gléwnie promocyjnym, ktére z tego wzgledu moga w mniejszym stopniu przykuwac
uwage czytelnikéw — jak na przyklad artykul wspomniany w pkt 152 powyzej. Okoliczno$¢ ta odréznia
zreszta niniejsza sprawe od spraw polaczonych T-345/08 i T-357/08 Rubinstein i L’Oréal przeciwko
OHIM - Allergan (BOTOLIST i BOTOCYL), rozstrzygnietej przez Sad wyrokiem z dnia 16 grudnia
2010 r., przywolanym przez OHIM w jego odpowiedzi na pisemne pytania zadane przez Sad. O ile
bowiem prawda jest, ze w pkt 50-53 tego wyroku Sad opart si¢ na artykulach prasowych, aby ustali¢
istnienie duzego pokrycia medialnego dla rozpatrywanego tam towaru, o tyle chodzito tam za kazdym
razem o media o szerokim zasiegu, cieszace sie reputacja na skale miedzynarodowa.

W rezultacie, nawet jesli elementy wziete pod uwage przez Izbe Odwotawcza stanowia wskazéwki co
do pewnej znajomosci firmy Forge de Laguiole wéréd odbiorcéw, to nie wystarcza one jednak do tego,
by wykazaé te znajomo$¢ z cala pewnoscia. Nalezy podkreslic w tym wzgledzie, ze ostatecznie to nie
wysitki promocyjne interwenienta w celu zwigkszenia swej powszechnej znajomos$ci wéréd odbiorcéw
sa decydujace, a bedaca wynikiem tych wysitkéw faktyczna znajomos¢ firmy przez odbiorcéw,
mierzona za pomoca kryteriéw okreslonych w orzecznictwie VITACOAT, przywotanym w pkt 132

powyzej.

Tymczasem zaskarzona decyzja nie zawiera zadnej wskazéwki dowodzacej spelnienia owych kryteriéw
w niniejszym przypadku, zwlaszcza jezeli chodzi o wskazanie czesci francuskich odbiorcéow, ktérzy
znaja firme Forge de Laguiole, o posiadana przez interwenienta cze$¢ rynku wyrobéw nozowniczych
ogllnie lub w wymiarze bardziej ograniczonym - rynku nozy typu Laguiole, o rozmiar inwestycji
poczynionych przez interwenienta na promocje znajomosci jego firmy wsréd odbiorcéw, na udzial
procentowy zainteresowanych grup odbiorcéw, ktérzy dzieki firmie rozpoznaja dane towary lub ustugi
jako pochodzace z przedsigbiorstwa interwenienta, jak réwniez o istnienie o§wiadczen izb handlowych
i przemystowych lub innych stowarzyszen zawodowych niezaleznych od interwenienta. Tego rodzaju
informacje nie wynikaja tez z innych dokumentéw zawartych w aktach, a w szczegdlnosci
z dokumentéw przedstawionych przez interwenienta.

W tych okolicznosciach 1zba Odwotawcza w sposéb bledny stwierdzita, ze w dniu 20 listopada 2001 r.

firma Forge de Laguiole, z powodu jej znajomo$ci wsréd odbiorcow francuskich, posiadata
w odniesieniu do nozy charakter odrézniajacy wykraczajacy ponad norme.
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Whniosek w przedmiocie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad

Podsumowujac: kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja pewne podobienstwo na plaszczyznach
wizualnej i fonetycznej i wysokie podobienistwo pod wzgledem konceptualnym. Nalezy mie¢ na uwadze
fakt, ze firma Forge de Laguiole ma samoistnie stabo odrézniajacy charakter, poniewaz sklada sie
wylacznie z elementéw opisowych dla dzialalnosci interwenienta. Ow stabo odrézniajacy charakter nie
jest zrébwnowazony znajomoscia tej firmy uzyskana wsréd zainteresowanego kregu odbiorcow.

Zwazywszy na identyczno$¢ w odniesieniu do dzialalnosci interwenienta w przypadku ,narzedzi
i przyrzadéw recznych (o napedzie recznym)” i ,lyzek”, nalezacych do klasy 8, oraz wysoki stopien
podobienstwa w odniesieniu do dziatalnosci interwenienta w przypadku ,pil, maszynek do golenia,
zyletek; pilnikéw i cazek do obcinania paznokci, gilotynek do obcinania paznokci”, nalezacych do
klasy 8, ,nozy do papieru”, nalezacych do klasy 16, ,korkociagéw i otwieraczy do butelek”, nalezacych
do klasy 21, oraz ,gilotynek do cygar” i ,przyrzadéw do czyszczenia fajek”, nalezacych do klasy 34,
oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE, nalezy stwierdzi¢, ze w przypadku tych ostatnich
i firmy Forge de Laguiole istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, poniewaz
zainteresowany krag odbiorcéw méglby uzna¢, ze owe towary maja to samo pochodzenie handlowe co
wyroby nozownicze i sztuéce sprzedawane przez interwenienta.

Podobnie, z uwagi na przecietny stopienn podobienstwa w odniesieniu do dzialalnosci interwenienta
w przypadku ,zestawéw do manicure, zestawéw do golenia”, nalezacych do klasy 8, a takze ,pedzli do
golenia, zestawéw z przyborami toaletowymi”, nalezacych do klasy 21, oznaczonych znakiem
towarowym LAGUIOLE, nalezy stwierdzi¢, ze w przypadku tych ostatnich i firmy Forge de Laguiole
istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, poniewaz zainteresowany krag odbiorcéw mégtby
uznaé, ze owe towary maja to samo pochodzenie handlowe co wyroby nozownicze i sztucce
sprzedawane przez interwenienta.

Natomiast biorgc pod uwage niski stopienn podobienistwa w odniesieniu do dzialalno$ci interwenienta
w przypadku ,kopert”, nalezacych do klasy 16, oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE, nalezy
stwierdzi¢, ze w tym zakresie nie istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, poniewaz
zainteresowany krag odbiorcéw nie bedzie uwazal, ze owe towary moga mie¢ to samo pochodzenie
handlowe co wyroby nozownicze i sztu¢ce sprzedawane przez interwenienta.

Podobnie, zwazywszy na brak podobienistwa w odniesieniu do dziatalnosci interwenienta w przypadku
wszystkich pozostalych towaréw i uslug oznaczonych znakiem towarowym LAGUIOLE, nalezy
stwierdzi¢, ze w ich wypadku nie istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad. W szczegélnosci
Izba Odwolawcza blednie uznata w pkt 111 zaskarzonej decyzji, ze oznaczone wspomnianym znakiem
towarowym druki (albumy, ksigzki, almanachy, broszury, katalogi; kalendarze, litografie, afisze”,
nalezace do klasy 16) moga stwarza¢, z uwagi na swa tre§¢, prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad co do firmy Forge de Laguiole. Nie jest bowiem widoczne, w jaki sposéb oznaczone tym
znakiem ,druki”, niezaleznie od ich charakteru i tresci, moglyby stwarza¢ u zainteresowanego kregu
odbiorcéw wrazenie, ze maja to samo pochodzenie handlowe co wyroby nozownicze i sztuéce
sprzedawane przez interwenienta, oczywiscie z wylaczeniem sytuacji, kiedy tego rodzaju druki
konkretnie dotyczylyby towaréw interwenienta. Taka zas konkretna i wyjatkowa sytuacja nie moze
stanowi¢ podstawy dla stwierdzenia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w odniesieniu do calej
kategorii towaréw. W przeciwnym wypadku fakt oznaczania ,drukéw” przez znak towarowy
wykazujacy podobienistwa z innym znakiem nalezaloby uznaé¢ za podstawe prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w przypadku jakiegokolwiek towaru oznaczonego tym innym znakiem
towarowym.

Z powyzszego wynika, ze nalezy uwzgledni¢ jedyny zarzut skarzacego i stwierdzi¢ niewaznos$c
zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwotawcza ustalita prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad w przypadku firmy Forge de Laguiole i znaku towarowego LAGUIOLE w odniesieniu do
towaréw innych niz ,narzedzia i przyrzady reczne (o napedzie recznym); tyzki; pily, maszynki do
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golenia, zyletki; zestawy do golenia; pilniki i cazki do obcinania paznokci, gilotynki do obcinania
paznokci; zestawy do manicure”, nalezace do klasy 8, ,noze do papieru”, nalezace do klasy 16,
»korkociagi; otwieracze do butelek” i ,pedzle do golenia, zestawy z przyborami toaletowymi”, nalezace
do klasy 21, oraz ,gilotynki do cygar” i ,przybory do czyszczenia fajek”, nalezace do klasy 34.

W pozostalym zakresie skarge nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obciazona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Na podstawie art. 87 § 3 akapit pierwszy tego
regulaminu, w razie czesciowego tylko uwzglednienia zadanh kazdej ze stron, Sad moze postanowic, ze
koszty zostana rozdzielone.

W niniejszej sprawie zadania OHIM i interwenienta pozostaly czesciowo bez uwzglednienia, w zakresie,
w jakim nalezy stwierdzi¢ czesciowa niewazno$¢ zaskarzonej decyzji, zgodnie z zadaniem skarzacego.
Jednak skarzacy wnidst o obciazenie kosztami nie OHIM, a jedynie interwenienta.

W tych okolicznosciach nalezy nakaza¢ interwenientowi pokrycie jednej czwartej kosztéw skarzacego
oraz trzech czwartych wlasnych kosztéw. Skarzacy pokrywa jedna czwarta kosztéw, odpowiednio,
interwenienta i OHIM oraz trzy czwarte wlasnych kosztéw. Wreszcie OHIM pokrywa trzy czwarte
wlasnych kosztéw.

Z powyzszych wzgledéw
SAD (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie¢ niewazno$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 1 czerwca 2011 r.
(sprawa R 181/2007-1) w zakresie dotyczacym uniewaznienia slownego wspodlnotowego
znaku towarowego LAGUIOLE dla towaréw innych niz ,narzedzia i przyrzady reczne
(o napedzie recznym); lyzki; pily, maszynki do golenia, zyletki; zestawy do golenia; pilniki
i cazki do obcinania paznokci, gilotynki do obcinania paznokci; zestawy do manicure”,
nalezace do klasy 8, ,noze do papieru”, nalezace do klasy 16, ,korkociagi; otwieracze do
butelek” i ,,pedzle do golenia, zestawy z przyborami toaletowymi”, nalezace do klasy 21, oraz
»gilotynki do cygar” i ,,przybory do czyszczenia fajek”, nalezace do klasy 34.

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Forge de Laguiole SARL pokrywa jedna czwarta kosztéw skarzacego oraz trzy czwarte
wlasnych kosztow.

4) Gilbert Szajner pokrywa jedna czwarta kosztow, odpowiednio, interwenienta i OHIM oraz
trzy czwarte wlasnych kosztow.

5) OHIM pokrywa trzy czwarte wlasnych kosztow.

Kanninen Pelikanova Buttigieg

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 pazdziernika 2014 r.

28 ECLL:EU:T:2014:901



WYROK Z DNIA 21.10.2014 R. — SPRAWA T-453/11
SZAJNER PRZECIWKO OHIM - FORGE DE LAGUIOLE (LAGUIOLE)

Spis tresci

OKOlIiCZNOSCE POWSLANIA SPOIU .+« o .t v vt ettt ettt et et et e et e et e et e e et e e et e enas
ZadANIa STEON . . o\ o vttt
€O O PLAWA . v ettt ettt e e e e e e e e e
1. W przedmiocie dowoddéw przedstawionych po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem .........
2. CodO IStOtY o oot
W przedmiocie zakresu ochrony przystugujacej z tytulu firmy Forge de Laguiole...................

W przedmiocie rodzajow dzialalnosci faktycznie wykonywanych przez interwenienta przed data
dokonania zgloszenia znaku towarowego LAGUIOLE............ .. .. .. it

W przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia wblad.......... ... ... L

W przedmiocie podobieristwa sektoréow gospodarczych, w ktérych funkcjonuja firma Forge de
Laguiole i znak towarowy LAGUIOLE . ...ttt

W przedmiocie stosunku miedzy ,pitami, maszynkami do golenia, Zyletkami; pilnikami
i cazkami do obcinania paznokci, gilotynkami do obcinania paznokci” oraz ,zestawami do
manicure, zestawami do golenia”, nalezacymi do klasy 8, ,nozami do papieru”, nalezacymi do
klasy 16, a takze ,pedzlami do golenia, zestawami z przyborami toaletowymi”, nalezacymi do
klasy 21, a towarami objetymi dzialalno$cig interwenienta .................... ... .. ..

— W przedmiocie ,narzedzi i przyrzadéw recznych (o napedzie recznym)” i ,$rubokretéw”,
nalezacych do klasy 8 ... ... . i i

— W przedmiocie ,lyzek”, nalezacych do klasy 8 ......... .. .. ..o i

— W przedmiocie ,przyboréw kuchennych oraz naczyn stolowych szklanych, porcelanowych
i ceramicznych; zastawy stolowej nie z metali szlachetnych; korkociagéw; otwieraczy do
butelek, metalowych pojemnikéw do dozowania recznikéw papierowych; minutnikéw
(klepsydr)”, nalezacych do klasy 21, i ,przyboréw i pojemnikéw z metali szlachetnych do
uzytku w gospodarstwie domowym i kuchni; zastawy stolowej z metali szlachetnych”,
nalezacych do Klasy 14 ... oo e

— W przedmiocie ,metali szlachetnych i ich stopéw”, ,kamieni szlachetnych” oraz ,kasetek,
$wiecznikdw”, nalezacych do klasy 14 ... ..o

— W przedmiocie ,skoéry i imitacji skéry” oraz ,kufréw, kuferkéw i walizek”, nalezacych do
klasy 18, a takze ,kasetek”. .. ... ..o i

— W przedmiocie ,przyboréw szkolnych; oléwkéw, oléwkéw automatycznych, gumek do
$cierania; kopert, obwolut; segregatoréw; albuméw, ksiazek, almanachéw, broszur, zeszytéw,

katalog6w; kalendarzy, litografii, afiszy”, nalezacych do klasy 16 ............................

— W przedmiocie rozmaitych towaréw zakwalifikowanych jako ,artykuly upominkowe”,
nalezacych do klas 14, 18 €t 20 ... ..ottt ittt

ECLIL:EEU:T:2014:901

11

14

15

15

15

16

17

17

18

18

19

29



WYROK Z DNIA 21.10.2014 R. — SPRAWA T-453/11
SZAJNER PRZECIWKO OHIM - FORGE DE LAGUIOLE (LAGUIOLE)

— W przedmiocie ,rekawiczek do golfa” i ,artykuléw sportowych”, nalezacych do klasy 28,
»cygarnic”, nalezacych do klasy 14, oraz ,zapalek, zapalniczek; cygarnic i papierosnic nie
z metali szlachetnych; gilotynek do cygar; fajek; przyboréw do czyszczenia fajek”, nalezacych

do KIaSY B4 . .. 19
— W przedmiocie ustug nalezacych do klasy 38.......... ... 20

— Whniosek w przedmiocie podobienistwa miedzy sektorami gospodarczymi, w ktérych
funkcjonuja firma Forge de Laguiole i znak towarowy LAGUIOLE ......................... 20
W przedmiocie podobienistwa kolidujacych ze sobg oznaczent ...................ciiiiiiiiii 21

W przedmiocie wysoce odrdzniajacego charakteru firmy Forge de Laguiole z powodu jej
znajomosci WSIdd odbiorcOw .. ..o 22
Whniosek w przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad ............. ... ... ... ... 27
W przedmiocie KOSZEOW . . . .. ..o e e e e e e 28
30 ECLLEU:T:2014:901



	Wyrok Sądu (pierwsza izba)
	Wyrok
	Okoliczności powstania sporu
	Żądania stron
	Co do prawa
	1. W przedmiocie dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem
	2. Co do istoty
	W przedmiocie zakresu ochrony przysługującej z tytułu firmy Forge de Laguiole
	L. 714‑3
	L. 711‑4

	W przedmiocie rodzajów działalności faktycznie wykonywanych przez interwenienta przed datą dokonania zgłoszenia znaku towarowego LAGUIOLE
	W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
	W przedmiocie podobieństwa sektorów gospodarczych, w których funkcjonują firma Forge de Laguiole i znak towarowy LAGUIOLE
	– W przedmiocie stosunku między „piłami, maszynkami do golenia, żyletkami; pilnikami i cążkami do obcinania paznokci, gilotynkami do obcinania paznokci” oraz „zestawami do manicure, zestawami do golen
	– W przedmiocie „narzędzi i przyrządów ręcznych (o napędzie ręcznym)” i „śrubokrętów”, należących do klasy 8
	– W przedmiocie „łyżek”, należących do klasy 8
	– W przedmiocie „przyborów kuchennych oraz naczyń stołowych szklanych, porcelanowych i ceramicznych; zastawy stołowej nie z metali szlachetnych; korkociągów; otwieraczy do butelek, metalowych pojemnik
	– W przedmiocie „metali szlachetnych i ich stopów”, „kamieni szlachetnych” oraz „kasetek, świeczników”, należących do klasy 14
	– W przedmiocie „skóry i imitacji skóry” oraz „kufrów, kuferków i walizek”, należących do klasy 18, a także „kasetek”
	– W przedmiocie „przyborów szkolnych; ołówków, ołówków automatycznych, gumek do ścierania; kopert, obwolut; segregatorów; albumów, książek, almanachów, broszur, zeszytów, katalogów; kalendarzy, litogr
	– W przedmiocie rozmaitych towarów zakwalifikowanych jako „artykuły upominkowe”, należących do klas 14, 18 et 20
	– W przedmiocie „rękawiczek do golfa” i „artykułów sportowych”, należących do klasy 28, „cygarnic”, należących do klasy 14, oraz „zapałek, zapalniczek; cygarnic i papierośnic nie z metali szlachetnych
	– W przedmiocie usług należących do klasy 38
	– Wniosek w przedmiocie podobieństwa między sektorami gospodarczymi, w których funkcjonują firma Forge de Laguiole i znak towarowy LAGUIOLE
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