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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (szésta izba)

z dnia 23 stycznia 2014 r.*

Odwotanie — Wspdlnotowy znak towarowy — Stowny znak towarowy WESTERN GOLD —
Sprzeciw wlasciciela stownych, krajowych, miedzynarodowego i wspélnotowego, znakéw towarowych
WeserGold, Wesergold i WESERGOLD

W sprawie C-558/12 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwo$ci, wniesione w dniu
4 grudnia 2012 r.,

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowany przez A. Pohlmanna, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

wnoszaca odwolanie,
w ktdrej pozostalymi uczestnikami postepowania sa:

riha WeserGold Getrinke GmbH & Co. KG, dawniej Wesergold Getrankeindustrie GmbH & Co.
KG, z siedziba w Rinteln (Niemcy), reprezentowana przez T. Melcherta, Rechtsanwalt,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Lidl Stiftung & Co. KG, z siedziba w Neckarsulm (Niemcy), reprezentowana przez M. Woltera
i A.K. Marx, Rechtsanwilte,

interwenient w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (szdsta izba),
w skladzie: A. Borg Barthet (sprawozdawca), prezes izby, E. Levits i M. Berger, sedziowie,
rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: A. Calot Escobar,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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Wyrok

W odwotaniu Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
wnosi o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia 21 wrze$nia 2012 r. w sprawie T-278/10
Wesergold Getriankeindustrie przeciwko OHIM - Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (zwanego dalej
»zaskarzonym wyrokiem”), na mocy ktérego Sad stwierdzil niewazno$¢ decyzji Pierwszej Izby
Odwotawczej OHIM z dnia 24 marca 2010 r. (sprawa R 770/2009-1) dotyczacej postepowania
w sprawie sprzeciwu miedzy Wesergold Getriankeindustrie GmbH & Co. KG a Lidl Stiftung & Co. KG
(zwanej dalej ,sporna decyzja”).

Ramy prawne

Artykut 8 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), zatytulowany ,Wzgledne podstawy odmowy rejestracji”’, stanowi
w swym ust. 1:

»W wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego
nie rejestruje sie, jezeli:

[...]

b) z powodu identyczno$ci lub podobieristwa do wczesniejszego znaku towarowego, identycznosci
lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym wczes$niejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia
z wczedniejszym znakiem towarowym”.

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 23 sierpnia 2006 r. Lidl Stiftung & Co. KG (zwana dalej ,spoétka Lidl Stiftung”) dokonata
w OHIM zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), zastapionego nastepnie rozporzadzeniem
nr 207/20009.

Znakiem towarowym, o ktdrego rejestracje wystapiono, bylo oznaczenie stowne ,WESTERN GOLD”.

Towary, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza do klasy 33 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,alkohole
wysokoprocentowe, zwlaszcza whisky”.

Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 3/2007 z dnia 22 stycznia 2007 r.

W dniu 14 marca 2007 r. Wesergold Getrankeindustrie GmbH & Co. KG (zwana dalej ,spoétka
Wesergold Getrankeindustrie”), w ktérej prawa wstapila nastepnie WeserGold Getrinke GmbH & Co.
KG (zwana dalej ,spotka riha WeserGold Getrénke”), wniosla na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94, ktérego postanowienia zostaly przejete przez art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009, sprzeciw
wobec rejestracji znaku towarowego, ktérego dotyczy niniejsza sprawa, dla towaréw wskazanych
w pkt 5 niniejszego wyroku.
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Sprzeciw ten zostal oparty na kilku réznych wczesniejszych znakach towarowych.

Pierwszym z przywolanych wczesniejszych znakéw towarowych byt stowny wspdlnotowy znak
towarowy WeserGold, zgloszony w dniu 3 stycznia 2003 r. i zarejestrowany w dniu 2 marca 2005 r.
pod numerem 2994739, okre$lajacy towary nalezace do klas 29, 31 i 32, odpowiadajace dla kazdej
z tych klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 29: ,konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dzemy, kompoty;
produkty mleczne, a mianowicie napoje na bazie jogurtu skladajace sie gtéwnie z jogurtu, ale takze
z soku owocowego lub warzywnego”;

— klasa 31: ,$wieze owoce”; oraz

— klasa 32: ,wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, a mianowicie lemoniady,
sody i cola; soki owocowe i napoje owocowe; soki warzywne i napoje na bazie warzyw; syropy
i inne preparaty do produkcji napojow”.

Drugim z przywotanych znakéw wczesniejszych byl niemiecki stowny znak towarowy WeserGold,
zgloszony w dniu 26 listopada 2002 r. i zarejestrowany w dniu 27 lutego 2003 r. pod numerem
30257995, okreslajacy towary nalezace do klas 29, 31 i 32, odpowiadajace dla kazdej z tych klas
nastepujacemu opisowi:

— klasa 29: ,konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dzemy, musy; produkty
mleczne, a mianowicie napoje na bazie jogurtu sktadajace si¢ gléwnie z jogurtu, ale takze z soku
owocowego lub warzywnego”;

— klasa 31: ,,$wieze owoce”; oraz

— klasa 32: ,wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, a mianowicie lemoniady,
sody i cola; soki owocowe i napoje owocowe; soki warzywne i napoje na bazie warzyw; syropy
i inne preparaty do produkcji napojéw”.

Trzecim z przywolanych wczeéniejszych znakéw towarowych byl stowny miedzynarodowy znak
towarowy nr 801149 Wesergold, zgloszony w dniu 13 marca 2003 r., wywolujacy skutki w Republice
Czeskiej, w Danii, w Hiszpanii, we Francji, we Wloszech, na Wegrzech, w Austrii, w Polsce,
w Portugalii, w Stowenii, w Szwecji, w Zjednoczonym Kroélestwie i w krajach Beneluksu, okreslajacy
towary nalezace do klas 29, 31 i 32, ktérych opis odpowiada temu zawartemu w pkt 10 niniejszego
wyroku.

Czwartym z przywolanych znakéw wczeséniejszych byl niemiecki stowny znak towarowy WESERGOLD,
zgloszony w dniu 12 czerwca 1970 r. i zarejestrowany w dniu 16 lutego 1973 r. pod numerem 902472,
przedluzony nastepnie w dniu 13 czerwca 2000 r., ktéry okre$la towary nalezace do klasy 32,
odpowiadajace nastepujacemu opisowi: ,cydry, lemoniady, wody mineralne, soki warzywne jako
napoje, soki owocowe”.

Piatym z przytoczonych znakéw wczesniejszych byl polski slowny znak towarowy WESERGOLD,
zgloszony w dniu 26 czerwca 1996 r. i zarejestrowany w dniu 11 maja 1999 r. pod numerem 161413,
ktéry okresla towary nalezace do klasy 32, odpowiadajace nastepujacemu opisowi: ,wody mineralne,
wody zZrédlane, wody stolowe, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, nektary owocowe, syropy
owocowe, soki warzywne, nektary warzywne, napoje warzywne, napoje orzezwiajace, napoje z sokéw
owocowych, lemoniady, napoje musujace, napoje mineralne, herbaty mrozone, wody mineralne
aromatyzowane, wody mineralne z dodatkiem sokéw owocowych — wszystkie wymienione napoje
rowniez jako dietetyczne $rodki do celéw niemedycznych”.
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W uzasadnieniu sprzeciwu wniesionego przez spotke Wesergold Getrankeindustrie powotano sie na
podstawe odmowy rejestracji okreslona w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, ktérego
postanowienia zostaly przejete przez art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/20009.

W dniu 11 czerwca 2009 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM (zwany dalej ,Wydzialem Sprzeciwéw”)
uwzglednil powyzszy sprzeciw i odrzucil zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego, ktdérego
dotyczy niniejsza sprawa. Ze wzgledéw ekonomiki procesowej Wydzial Sprzeciwéw ograniczyt
rozpatrywanie sprzeciwu do wcze$niejszego stownego wspdlnotowego znaku towarowego, dla ktérego
nie byl wymagany dowdéd rzeczywistego uzywania.

W dniu 13 lipca 2009 r. spétka Lidl Stiftung — dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009 — wniosta odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Sporna decyzja Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM (zwana dalej ,Izba Odwotawcza”) uwzglednita
odwotanie i uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw. Uznala ona, ze wlasciwy w tym wypadku krag
odbiorcéw skladal sie z ogétu odbiorcow w Unii Europejskiej. Jej zdaniem nalezace do klasy 33 towary
oznaczone zgloszonym znakiem towarowym, a mianowicie ,alkohole wysokoprocentowe, zwlaszcza
whisky”, nie byly podobne do oznaczonych wcze$niejszymi znakami towarowymi towaréw nalezacych
do klas 29 i 31. W ocenie Izby Odwotawczej miedzy oznaczonymi zgloszonym znakiem towarowym
towarami nalezacymi do klasy 33 a oznaczonymi wczes$niejszymi znakami towarowymi towarami
nalezacymi do klasy 32 wystepowal niski stopienn podobienistwa. Ponadto kolidujace ze soba
oznaczenia wykazywaly przecietny stopien podobienstwa na plaszczyznach wizualnej i fonetycznej,
natomiast pod wzgledem konceptualnym byly one rézne. Co si¢ tyczy charakteru odrdzniajacego
wczesniejszych znakéw towarowych, Izba Odwotawcza uznata, ze byt on nieco stabszy od przecietnego
ze wzgledu na obecno$¢ wyrazu ,gold”, ktéry ma charakter stabo odrdézniajacy. Wreszcie wskazata ona,
ze wywazenie wszystkich okolicznosci niniejszej sprawy w ramach oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad prowadzilo do stwierdzenia jego braku w przypadku kolidujacych ze soba
oznaczen.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 21 czerwca 2010 r. spétka Wesergold Getrénkeindustrie
wniosta skarge majaca na celu stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji.

Na poparcie skargi podniosta ona cztery zarzuty, dotyczace naruszenia, odpowiednio, art. 8 ust. 1 lit. b),
art. 64, art. 75 zdanie drugie i, positkowo, art. 75 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 207/2009.

Sad rozpatrzyl jedynie pierwszy z tych zarzutéw.

W pkt 24 i 25 zaskarzonego wyroku Sad orzek! zasadniczo, ze wlasciwy krag odbiorcéw skltada sie
w tym wypadku z przecietnych konsumentéw Unii.

Odnoszac si¢ do poréwnania rozpatrywanych towaréw, Sad stwierdzil w pkt 41 zaskarzonego wyroku,
ze oznaczone zgloszonym do rejestracji znakiem towarowym alkohole wysokoprocentowe i napoje
bezalkoholowe, do ktérych odnosza si¢ wcze$niejsze znaki towarowe, wykazuja jedynie niski stopien
podobienstwa.

Co sie tyczy poréwnania kolidujacych ze soba oznaczen, Sad uznal, odpowiednio w pkt 47 i 50
zaskarzonego wyroku, ze oznaczenia te wykazuja przecietny stopienn podobienstwa pod wzgledem
wizualnym i fonetycznym, natomiast w pkt 56 tego wyroku, ze sa one rézne pod wzgledem
konceptualnym.
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Wywiod! on z tego w pkt 58 wspomnianego wyroku, ze kolidujace ze soba oznaczenia sa ogélnie rézne
mimo wystepujacych miedzy nimi podobieristw na plaszczyznach wizualnej i fonetycznej.

Sad przeanalizowal takze dokonana przez Izbe Odwolawcza ocene charakteru odrézniajacego
wczedniejszych znakéw towarowych, ktéra zostala zakwestionowana przez spétke Wesergold
Getrankeindustrie.

Co sie tyczy wzmocnienia charakteru odrézniajacego wczesniejszych znakéw towarowych w wyniku ich
uzywania, Sad przeanalizowal w pkt 65-68 zaskarzonego wyroku pismo procesowe zlozone przez
spolke Wesergold Getriankeindustrie w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeciwéw oraz pismo
procesowe zlozone przez te spotke w postepowaniu przed Izba Odwolawcza. Stwierdzil on w pkt 70
tego wyroku, ze w ramach obrony w postepowaniu przed Izba Odwotawcza spétka Wesergold
Getrankeindustrie nie wysuneta w sposéb wyrazny argumentéw dotyczacych wzmocnionego
uzywaniem odrézniajacego charakteru wczesniejszych znakéw towarowych, a poprzestala jedynie na
odestaniu do swych pism procesowych zlozonych w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeciwéw;
wspomniane pisma zawieraly jednak potwierdzone dowodami twierdzenie, ze charakter odrézniajacy
wczesniejszych znakéw towarowych ulegt wzmocnieniu w wyniku ich uzywania.

W pkt 71 i 72 zaskarzonego wyroku Sad orzek! w istocie, opierajac sie na art. 64 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009, ze 1zba Odwolawcza, wskutek wniesionego do niej odwolania, byla zobowiazana dokona¢
ponownej i kompletnej oceny sprzeciwu co do istoty pod katem okolicznosci zaréwno faktycznych, jak
i prawnych oraz ze w konsekwencji powinna ona byla rozpatrzyé wszystkie argumenty wysuwane przez
spolke Wesergold Getrankeindustrie w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeciwéw. W zwiazku z tym,
zwazywszy, ze spotka Wesergold Getrankeindustrie podnosila w toku postepowania przed Wydziatem
Sprzeciwéw kwestie wzmocnienia charakteru odrézniajacego wczesniejszych znakéw towarowych
w wyniku ich uzywania, w ocenie Sadu Izba Odwolawcza nie mogla zasadnie uzna¢, iz spétka ta nie
wysuwala argumentacji odnoszacej sie¢ do wzmocnienia charakteru odrdzniajacego wczes$niejszych
znakéw towarowych wynikajacego z ich uzywania.

W pkt 73 wspomnianego wyroku Sad stwierdzil w rezultacie, ze Izba Odwotawcza blednie zastosowata
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

W pkt 82 i 83 zaskarzonego wyroku Sad orzek! zasadniczo, ze nie przeprowadzajac analizy zasadnosci
przedstawionych przez spéltke Wesergold Getrinkeindustrie argumentéw i dowodéw dotyczacych
wzmocnionego uzywaniem odrézniajacego charakteru wczesniejszych znakéw towarowych, Izba
Odwotawcza zaniechala zbadania czynnika majacego potencjalnie istotne znaczenie w ramach
calos$ciowej oceny istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku zgloszonego do
rejestracji znaku towarowego i wczeéniejszych znakéw towarowych, a w konsekwencji dopuscita sie
naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, ktére to naruszenie musi prowadzi¢ do stwierdzenia
niewaznos$ci spornej decyzji.

W zwiazku z powyzszym Sad uwzglednil pierwszy z wysunietych przez spotke Wesergold

Getrankeindustrie zarzutéw i stwierdzil niewazno$¢ spornej decyzji, odstepujac od rozpoznania
pozostalych zarzutéw podnoszonych przez te spétke.

Zadania stron w postepowaniu przed Trybunalem
W odwotaniu OHIM wnosi do Trybunatu o:
— uchylenie zaskarzonego wyroku; oraz

— obcigzenie spétki riha WeserGold Getrdanke kosztami postgpowania w pierwszej instancji
i postepowania odwotawczego.
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Spotka riha WeserGold Getrinke wnosi o oddalenie odwolania i obciazenie OHIM kosztami
postepowania.

Spotka Lidl Stiftung wnosi do Trybunatu o uchylenie zaskarzonego wyroku i obciazenie spétki riha
WeserGold Getrianke kosztami postepowania w pierwszej instancji i postepowania odwotawczego.

W przedmiocie odwolania

Na poparcie odwotania OHIM podnosi trzy zarzuty, dotyczace naruszenia, po pierwsze, art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, po drugie, art. 76 ust. 1 tego rozporzadzenia w zwiazku z art. 64
ust. 1 tego aktu oraz, po trzecie, utrwalonego orzecznictwa, zgodnie z ktérym uchybienie nie powinno
prowadzi¢ do stwierdzenia niewaznosci decyzji, jezeli w sposéb oczywisty nie wplywa na
rozstrzygniecie przyjete w tej decyzji.

Argumentacja stron

W pierwszym ze swych zarzutéw OHIM, wspierany przez spélke Lidl Stiftung, zarzuca Sadowi
dokonanie blednej wykladni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 poprzez orzeczenie, ze
Izba Odwotawcza powinna byla podda¢ analizie wzmocniony uzywaniem odrézniajacy charakter
wczesniejszych znakéw towarowych, mimo ze juz wczeéniej stwierdzil, iz rozpatrywane znaki byly
ogbélnie réozne. Podobienstwo oznaczen jest wszak nieodzowna przestanka istnienia
prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w rozumieniu rzeczonego art. 8 ust. 1 lit. b). W rezultacie
zdaniem OHIM, jezeli kolidujace ze soba oznaczenia sa ogdlnie rdézne, to nie ma potrzeby
przeprowadzenia badania odrézniajacego charakteru znaku towarowego, na ktéry powotano sie
w sprzeciwie, potencjalnie wzmocnionego w wyniku intensywnego uzywania tego znaku. OHIM
podnosi, powolujac sie w szczegélno$ci na wyrok z dnia 12 pazdziernika 2004 r. w sprawie
C-106/03 P Vedial przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-9573, pkt 51, ze taka interpretacja jest ponadto
zgodna z utrwalonym orzecznictwem.

Spotka Lidl Stiftung, opierajac sie na postanowieniu z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie
C-370/10 P Ravensburger przeciwko OHIM, pkt 50, dodaje, ze przy badaniu prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad kazde z kryteriow musi zosta¢ rozpatrzone najpierw samodzielnie, niezaleznie
od istnienia lub stopnia intensywnosci pozostalych przestanek, oraz ze wzmocniony charakter
odrézniajacy wczesniejszego znaku towarowego nie moze kompensowa¢ braku podobienstwa
kolidujacych ze soba znakéw.

OHIM i spoétka Lidl Stiftung uwazaja w konsekwencji, iz Sad blednie stwierdzil niewazno$¢ spornej
decyzji na tej podstawie, ze Izba Odwolawcza nie rozpatrzyla wzmocnionego uzywaniem
odrézniajacego charakteru wczesniejszych znakéw towarowych, poniewaz w tym wypadku nie byla
spelniona przestanka sine qua non zaistnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/20009.

Spétka riha WeserGold Getranke sadzi, ze pierwszy zarzut odwolania nie jest zasadny, poniewaz
dokonana przez Sad ocena dotyczaca braku podobienistwa miedzy rozpatrywanymi znakami stanowila
wniosek posredni, ktéry powinien byl zosta¢ skonfrontowany jeszcze z kwestia odrdzniajacego
charakteru wczeéniejszych znakéw towarowych. Zdaniem tej spélki podobienstwo konceptualne
znakéw nie moze by¢ oceniane w oderwaniu od zagadnienia dotyczacego ich charakteru
odrézniajacego. Powstajace u odbiorcow wyobrazenie o znaku moze bowiem rézni¢ sie w zaleznosci od
tego, czy okreslone elementy znaku bardziej przemawiaja do odbiorcéw ze wzgledu na pojecie, do
ktérego odsytaja, lub na ich powszechna znajomos¢, ktéra uzyskaly jako znaki towarowe.
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Spotka riha WeserGold Getrinke uwaza ponadto, ze broniona przez OHIM teza nie moze znalez
potwierdzenia w utrwalonym orzecznictwie.

Ocena Trybunatu

W pierwszym z wysuwanych zarzutéw OHIM podnosi zasadniczo, iz Sad stwierdzil niewazno$¢é spornej
decyzji na tej podstawie, ze Izba Odwolawcza nie poddala analizie wzmocnionego uzywaniem
odrézniajacego charakteru wczes$niejszych znakéw towarowych, mimo ze juz wczesniej stwierdzit, iz
kolidujace ze soba znaki nie byty podobne.

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze do celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad zaklada jednoczesne istnienie identycznosci
lub podobienistwa miedzy zgltoszonym a wcze$niejszym znakiem towarowym, a takze identycznosci lub
podobienstwa miedzy towarami lub ustugami, dla ktérych dokonuje si¢ zgloszenia, a tymi, dla ktérych
zostal zarejestrowany wczesniejszy znak towarowy; przy czym powyzsze przestanki maja charakter
kumulatywny (ww. wyrok w sprawie Vedial przeciwko OHIM, pkt 51; wyrok z dnia 13 wrze$nia
2007 r. w sprawie C-234/06 P Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7333, pkt 48).

Whbrew twierdzeniom spétki riha WeserGold Getrianke Trybunal zachowuje w tym zakresie utrwalona
linie orzecznicza. Trybunal wielokrotnie przypominal bowiem, ze w braku jakiegokolwiek
podobienistwa miedzy wczesniejszym a zgloszonym znakiem towarowym wysoce odrézniajacy
charakter wczes$niejszego znaku, identyczno$¢ lub podobienistwo danych towaréw lub ustug nie sa
wystarczajace dla stwierdzenia prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w przypadku kolidujacych
ze soba znakéw towarowych (zob. podobnie wyrok z dnia 2 wrzesnia 2010 r. w sprawie
C-254/09 P Calvin Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-7989, pkt 53 i przytoczone
tam orzecznictwo).

Ponadto w postanowieniu z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie C-193/09 P Kaul przeciwko OHIM
Trybunal oddalit jako oczywiscie bezzasadny zarzut dotyczacy naruszenia prawa, ktérego mial
dopusci¢ sie Sad, orzekajac, ze sprzeciw oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 moze
w niektérych przypadkach zosta¢ oddalony w wyniku samego rozpoznania kwestii podobienistwa
danych znakéw, a zatem z pominieciem badania ewentualnie wysoce odrdzniajacego charakteru
wczedniejszego znaku towarowego. W pkt 45 tego postanowienia Trybunal orzek! zasadniczo, ze Sad
nie naruszyl prawa, orzekajac, iz skoro Izba Odwotawcza OHIM doszta do wniosku, Ze rozpatrywane
znaki w zadnym wypadku nie mogly zosta¢ uznane przez wlasciwy krag odbiorcéw za podobne, to
mogtla zasadnie wywie$¢ z tego, iz prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad bylo w tym przypadku
wykluczone, i to bez potrzeby wczesniejszego przeprowadzenia w ramach calosciowej oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad analizy ewentualnie wysoce odrézniajacego charakteru
wczesniejszego znaku towarowego.

Podobienistwo omawianych znakéw towarowych stanowi w zwigzku z tym nieodzowna przestanke
w kontekscie oceny istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. W rezultacie brak podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba
znakami sprawia, ze art. 8 tego rozporzadzenia nie znajduje zastosowania.

Wzmocniony uzywaniem odrézniajacy charakter znaku towarowego stanowi zatem element, ktory
nalezy bra¢ pod uwage w celu dokonania oceny, czy podobienistwo oznaczen lub podobienistwo
towaréw i ustug jest wystarczajace, aby spowodowaé powstanie prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad (zob. podobnie wyrok z dnia 29 wrzesnia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507,
pkt 24).

Tymczasem w niniejszej sprawie przyjety przez Sad tok rozumowania opiera sie na nieprawidlowej
wykladni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.
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W istocie, chociaz w pkt 58 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze kolidujace ze soba oznaczenia sa
ogélnie rézne mimo wystepujacych miedzy nimi podobienstw na plaszczyznach wizualnej
i fonetycznej, to w zakresie zgodnosci z prawem spornej decyzji wywiddl on konsekwencje prawne
z faktu, iz Izba Odwolawcza nie przeprowadzila analizy charakteru odrézniajacego wcze$niejszych
znakéw towarowych. I tak, w pkt 70-72 tego wyroku Sad wskazal, ze zgodnie z art. 64 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009 Izba Odwolawcza byla zobowigzana przeprowadzi¢ analize wzmocnionego
uzywaniem odrdzniajacego charakteru wczesniejszych znakéw towarowych, czego nie uczynita.
Nastepnie w pkt 82 wspomnianego wyroku orzekt on w konsekwencji, ze powyzszy btad sprawil, iz
Izba Odwolawcza zaniechala zbadania czynnika majacego potencjalnie istotne znaczenie w ramach
calosciowej oceny istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, a w pkt 83 rzeczonego
wyroku, Ze taki blad stanowil naruszenie istotnego wymogu proceduralnego, ktére musialo prowadzi¢
do stwierdzenia niewaznos$ci spornej decyzji.

W rezultacie, orzekajac, ze niedokonanie przez Izbe Odwotawcza analizy wzmocnionego uzywaniem
odrézniajacego charakteru wczes$niejszych znakéw towarowych powodowalo niewazno$é spornej
decyzji, Sad wymogl na Izbie Odwolawczej zbadanie elementu, ktéry byt nieistotny z punktu widzenia
oceny istnienia w przypadku kolidujacych ze soba znakéw prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. Skoro bowiem Sad juz wczesniej
stwierdzil, ze rozpatrywane znaki byly ogdlnie rézne, to wszelkie prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad bylo wykluczone, a ewentualne istnienie wzmocnionego uzywaniem odrdzniajacego charakteru
wczesniejszych znakéw towarowych nie moglo skompensowaé braku podobieristwa miedzy tymi
znakami.

W tych okoliczno$ciach OHIM ma podstawy, by twierdzi¢, ze zaskarzony wyrok narusza prawo
w zakresie dotyczacym wykladni art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

Z powyzszego wynika, ze bez potrzeby rozpatrywania dwodch pozostatych zarzutéw odwolania
zaskarzony wyrok nalezy uchyli¢c w zakresie, w jakim Sad orzekl, ze Izba Odwolawcza byla
zobowigzana przeprowadzi¢ analize wzmocnionego uzywaniem odrézniajacego charakteru
wczesniejszych znakéw towarowych, i z tego wzgledu stwierdzil niewazno$é spornej decyzji, mimo ze
juz wczesniej ustalil, iz kolidujace ze sobg znaki nie byly podobne.

W przedmiocie zadania zmiany uzasadnienia

Argumentacja stron

Spotka riha WeserGold Getrianke kwestionuje niektére aspekty zaskarzonego wyroku, aczkolwiek nie
wnosi wyraznie o zmiane uzasadnienia tego wyroku i podkresla, ze nie byt on dla niej niekorzystny.

Po pierwsze, co sie tyczy podobienstwa towardw, spétka riha WeserGold Getrianke zarzuca Sadowi, iz
w pkt 35 zaskarzonego wyroku nie dopuscil przedstawionych przez nia w postepowaniu przed Sadem
dowodéw uzupelniajgcych majacych na celu wykazanie, ze liczni producenci alkoholi
wysokoprocentowych wytwarzaja takze napoje bezalkoholowe oraz ze liczni producenci sokéw
wytwarzaja takze napoje alkoholowe. Sad nie uwzglednil réwniez faktu, Zze na podstawie art. 2
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczen geograficznych napojéw
spirytusowych oraz uchylajacego rozporzadzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz.U. L 39, s. 16) napoje
mieszane sa uznawane za napoje spirytusowe, w zwiazku z czym napoje te powinny byly zosta
poréwnane z napojami bezalkoholowymi oznaczonymi wcze$niejszymi znakami towarowymi.

8 ECLILEU:C:2014:22
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Po drugie, jezeli chodzi o podobienistwo konceptualne kolidujacych ze soba znakéw, spétka riha
WeserGold Getréinke zarzuca Sadowi, iz ten w niewystarczajagcym stopniu uzasadnil wniosek, zgodnie
z ktérym stwierdzone miedzy tymi znakami réznice konceptualne znosily laczace je podobienstwa
fonetyczne i wizualne.

Po trzecie, spotka riha WeserGold Getranke zarzuca Sadowi zasadniczo to, iz przeprowadzil analize
tylko jednego z wcze$niejszych znakéw towarowych i nie dokonal oceny pozostatych znakéw
przywolanych przez nia w uzasadnieniu sprzeciwu.

Ocena Trybunatu

Nalezy przypomnieé, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu zadanie zmiany uzasadnienia
jest dopuszczalne przy zalozeniu istnienia interesu prawnego w tym sensie, iz w razie jego
uwzglednienia przyniesie ono korzy$¢ stronie, ktéra z nim wystapita. Moze to mie¢ miejsce,
w przypadku gdy zadanie zmiany uzasadnienia stanowi odpowiedz na zarzut podniesiony przez strone
wnoszaca odwotanie (wyrok z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie C-439/11 P Ziegler przeciwko Komisji,
pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo).

Co sie tyczy pierwszego zadania, dotyczacego uzasadnienia w przedmiocie podobienistwa towaréw
oznaczonych kolidujacymi ze soba znakami, nalezy wskazaé, ze zadanie to nie stanowi odpowiedzi na
podniesiony przez OHIM zarzut, poniewaz ten ostatni odnosi si¢ do dokonanej przez Sad oceny
ciazacego na Izbie Odwolawczej obowiazku poddania analizie wzmocnionego uzywaniem
odrézniajacego charakteru wczesniejszych znakéw towarowych. Takie zadanie nie moze w zwiazku
z tym stanowi¢ podstawy do odstgpienia od uchylenia zaskarzonego wyroku. W konsekwencji spétka
riha WeserGold Getranke nie ma interesu prawnego w wystapieniu ze wspomnianym zadaniem, ktére
jest w zwiazku z tym niedopuszczalne.

Odnoszac si¢ do drugiego z wysunietych zadan, dotyczacego uzasadnienia w przedmiocie
konceptualnego podobienistwa kolidujacych ze soba znakéw, takze nalezy stwierdzi¢, ze nie stanowi
ono odpowiedzi na podniesiony przez OHIM zarzut, poniewaz ten ostatni ma na celu
zakwestionowanie dokonanej przez Sad oceny ciazacego na Izbie Odwotawczej obowiazku poddania
analizie wzmocnionego uzywaniem odrézniajacego charakteru wczesniejszych znakéw towarowych.
A zatem réwniez takie zadanie nie moze stanowi¢ podstawy do odstapienia od uchylenia zaskarzonego
wyroku. W konsekwencji spétka riha WeserGold Getrédnke nie ma interesu prawnego w wystapieniu
z rozpatrywanym zadaniem, ktére nalezy w zwiazku z tym uznac za niedopuszczalne.

Jezeli chodzi o trzecie z omawianych zadan, zakladajac nawet, ze Sad naruszyl prawo, dokonujac
badania jednego tylko z wcze$niejszych znakéw towarowych, ktéry nie zostal zreszta wskazany przez
spolke riha WeserGold Getranke, zadanie to nie moze prowadzi¢ do odstapienia od uchylenia
zaskarzonego wyroku, poniewaz naruszenie prawa, ktérego dopuscit sie Sad, dotyczyto tak czy inaczej
wczedniejszego znaku towarowego, ktory wedlug spotki riha WeserGold Getrianke byl przedmiotem
przeprowadzonej przez Sad oceny. W rezultacie tego rodzaju zadanie zmiany uzasadnienia nie moze
stanowi¢ odpowiedzi na zarzuty podniesione przez OHIM, ani przysparza¢ korzysci uzasadniajacej
interes prawny tej spotki. Wspomniane zadanie jest zatem niedopuszczalne.

W konsekwencji wysuniete przez spétke riha WeserGold Getrdnke zadanie zmiany uzasadnienia nalezy
odrzuci¢ jako niedopuszczalne.
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W przedmiocie skierowania sprawy do ponownego rozpoznania przez Sad

Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej, jesli odwotanie
jest zasadne, Trybunal uchyla orzeczenie Sadu. W takim wypadku moze on wyda¢ orzeczenie
ostateczne w sprawie, jesli stan postepowania na to pozwala, lub skierowa¢ sprawe do ponownego
rozpoznania przez Sad.

Zwazywszy, ze Sad zbadal tylko jeden z czterech zarzutéw przywolanych przez spétke riha WeserGold
Getrénke na poparcie wniesionej przez nig skargi, Trybunal uwaza, iz stan postepowania nie pozwala

na rozstrzygniecie niniejszego sporu. Wobec tego nalezy skierowaé sprawe do ponownego rozpoznania
przez Sad.

W przedmiocie kosztow

Jako ze sprawa musi zosta¢ skierowana do ponownego rozpoznania przez Sad, rozstrzygniecie
o kosztach niniejszego postepowania odwolawczego nastapi w orzeczeniu konczacym postepowanie
W sprawie.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (szdsta izba) orzeka, co nastepuje:

1) Wyrok Sadu Unii Europejskiej z dnia 21 wrze$nia 2012 r. w sprawie T-278/10 Wesergold
Getrinkeindustrie przeciwko OHIM - Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) zostaje uchylony.

2) Sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sad Unii Europejskiej.

3) Rozstrzygniecie o kosztach nastapi w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie.

Podpisy
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