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Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
przeciwko
riha WeserGold Getrinke GmbH & Co. KG

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

Streszczenie — wyrok Trybunalu (szésta izba) z dnia 23 stycznia 2014 r.

1. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspolnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wiasciciela wczesniejszego identycznego lub
podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych towaréw lub
ustug — Prawdopodobieristwo wprowadzenia w bigd w odniesieniu do wczesniejszego znaku
towarowego — Wysoce odrozniajgcy charakter wczesniejszego znaku towarowego — Brak wplywu
w wypadku braku podobieristwa miedzy danymi znakami towarowymi

[rozporzadzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b)]

2. Odwolanie — Interes prawny — Przestanka — Odwolanie moggce przynies¢ korzysc stronie, ktora je
wniosta — Dopuszczalnos¢ zgdania zmiany uzasadnienia stanowigca odpowiedZ na zarzut
podniesiony przez strone wnoszacg odwotanie

(art. 256 TFUE; statut Trybunatu Sprawiedliwosci, art. 56 akapit drugi)

1. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze do celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
zaklada jednoczesne istnienie identycznosci lub podobienstwa miedzy zgloszonym a wcze$niejszym
znakiem towarowym, a takze identycznosci lub podobienstwa miedzy towarami lub uslugami, dla
ktérych dokonuje sie zgloszenia, a tymi, dla ktérych zostal zarejestrowany wczesniejszy znak
towarowy, przy czym powyzsze przestanki maja charakter kumulatywny.

Trybunal zachowuje w tym zakresie utrwalona linie orzecznicza. Wielokrotnie przypominal on
bowiem, ze w braku jakiegokolwiek podobienstwa miedzy wczesniejszym a zgloszonym znakiem
towarowym wysoce odrdzniajacy charakter wczesniejszego znaku, identyczno$¢ lub podobienistwo
danych towaréw lub ustug nie sa wystarczajace dla stwierdzenia prawdopodobieristwa wprowadzenia
w bltad w przypadku kolidujacych ze sobg znakéw towarowych.

Ponadto Trybunat oddalil jako oczywiscie bezzasadny zarzut dotyczacy naruszenia prawa, ktérego miat
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 podobienstwa
danych znakéw, a zatem z pominieciem badania ewentualnie wysoce odrézniajacego charakteru
wczedniejszego znaku towarowego. Trybunal orzekl zasadniczo, ze Sad nie naruszyl prawa, orzekajac,
iz skoro Izba Odwolawcza Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
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i wzory) doszla do wniosku, ze rozpatrywane znaki w zadnym wypadku nie mogly zosta¢ uznane przez
wlasciwy krag odbiorcéow za podobne, to mogla zasadnie wywies¢ z tego, iz prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad bylo w tym przypadku wykluczone, i to bez potrzeby wczesniejszego
przeprowadzenia w ramach calo$ciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad analizy
ewentualnie wysoce odrdzniajacego charakteru wczesniejszego znaku towarowego.

Podobienistwo omawianych znakéw towarowych stanowi w zwiazku z tym nieodzowna przestanke
w kontekscie oceny istnienia prawdopodobienstwa 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, ktéry
nalezy bra¢ pod uwage w celu dokonania oceny, czy podobienistwo oznaczen lub podobienistwo
towaréw i ustug jest wystarczajace, aby spowodowaé powstanie prawdopodobienstwa wprowadzenia

w blad.

(por. pkt 41-45)
2. Zadanie zmiany uzasadnienia jest dopuszczalne przy zalozeniu istnienia interesu prawnego w tym
sensie, ze w razie jego uwzglednienia przyniesie ono korzys$¢ stronie, ktéra z nim wystapita. Moze to
mie¢ miejsce, w przypadku gdy zadanie zmiany uzasadnienia stanowi odpowiedZ na zarzut

podniesiony przez strone wnoszaca odwolanie.

(por. pkt 55)
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