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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (6sma izba)

z dnia 11 grudnia 2014 r.*

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie graficznego
wspdlnotowego znaku towarowego Master — Wczeéniejsze graficzne wspolnotowe znaki towarowe
Coca-Cola i wczesniejszy graficzny krajowy znak towarowy C — Wzgledna podstawa odmowy
rejestracji — Artykul 8 ust. 5 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Podobienistwo oznaczen —
Dowody dotyczace handlowego wykorzystywania zgloszonego znaku towarowego
W sprawie T-480/12

The Coca-Cola Company, z siedzibg w Atlancie, Georgia (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez
S. Malynicza, barrister, D. Stone’a, L. Ritchie, solicitors, oraz S. Barana, barrister,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez J. Crespa Carrilla, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

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

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), z siedziba w Damaszku (Syria),
reprezentowana przez adwokat A.I. Malami,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 29 sierpnia 2012 r.
(sprawa R 2156/2011-2), dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu pomiedzy The Coca-Cola
Company a Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico),

SAD (6sma izba),
w sktadzie: D. Gratsias, prezes, M. Kancheva (sprawozdawca) i C. Wetter, sedziowie,
sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 5 listopada 2012 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sagdu w dniu 22 lutego
2013 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 7 marca
2013 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 lipca 2014 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 10 maja 2010 r. interwenient, Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico),
zglosit do rejestracji w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) wspdlnotowy znak towarowy na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, jest nastepujace oznaczenie graficzne:

AP

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, po ograniczeniu ich wykazu w toku postepowania przed
OHIM, naleza do klas 29, 30 i 32 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 29: ,jogurt, mieso, ryby, dréb i dziczyzna, ekstrakty miesne, konserwowe, mrozone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, marmolady, konfitury owocowe konserwowane, jaja
konserwowe i pikle, salatki w occie, chipsy ziemniaczane”;

— klasa 30: ,kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, substytuty kawy, maka i preparaty
zbozowe, wyroby cukiernicze, stodycze, lody, miéd, syrop z melasy, ciasto na ciastka, maka, drozdze
piekarnicze, proszek do pieczenia, sél, musztarda, ocet, pieprz, sosy (przyprawy), przyprawy,
z jednoznacznym wylaczeniem ciast i produktéow piekarniczo-cukierniczych, 16d, czekolada, guma,
wszystkie rodzaje przekasek Zywnosciowych zrobionych z kukurydzy lub pszenicy,
z jednoznacznym wytaczeniem ciast i produktéw piekarniczo-cukierniczych”;
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— klasa 32: ,woda mineralna i naturalna, napoje z jeczmienia, piwo bezalkoholowe, bezalkoholowe
wody gazowane wszelkiego rodzaju i we wszystkich smakach, a zwlaszcza o smaku (coli, ananasa,
mango, pomaranczy, cytryny, bezsmakowe, jabtkowe, wieloowocowe, tropikalne, napoje
energetyczne, truskawkowe, owocowe, lemoniada, z owocu granatu) oraz wszelkie rodzaje napojéw
na naturalnych sokach owocowych (jabtka, cytryna, pomarancza, owocowe — wieloowocowe, granat,
ananas, mango...) i bezalkoholowe koncentraty sokéw i koncentraty do produkcji bezalkoholowych
sokow wszelkiego rodzaju, proszki i miazgi do produkcji syropu bezalkoholowego”.

Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 128/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.

W dniu 14 pazdziernika 2010 r. skarzaca, The Coca-Cola Company, wniosta sprzeciw na podstawie
art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009 wobec rejestracji spornego znaku towarowego dla towardw,
o ktérych mowa w pkt 3 powyzej.

Sprzeciw zostal oparty w pierwszej kolejnosci na czterech wczeéniejszych graficznych wspélnotowych
znakach towarowych Coca-Cola, przedstawionych ponizej:

Znak towarowy Znak towarowy Znak towarowy Znak towarowy
nr 8792475 nr 3021086 nr 2117828 nr 2107118

Te cztery wczedniejsze graficzne wspdlnotowe znaki towarowe oznaczaly w szczegélnosci towary
i ustugi nalezace, odpowiednio, w odniesieniu do pierwszego znaku, do klas 30, 32 i 33, drugiego — do
klasy 32, trzeciego — klas 32 i 43 oraz czwartego — klas 32 i 33, i odpowiadaja, dla kazdego z tych
znakow i kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— wspdlnotowy znak towarowy nr 8792475:
— klasa 30: ,kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, substytuty kawy; maka i preparaty
zbozowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; miéd, melasa; drozdze, proszek do pieczenia;

so6l, musztarda; ocet winny, sosy (przyprawy); przyprawy; 16d”;

— klasa 32: ,,piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe
i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporzadzania napojéw’;

— klasa 33: ,,napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)”;

ECLLEU:T:2014:1062 3
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— wspdlnotowy znak towarowy nr 3021086:

— klasa 32: ,napoje, a mianowicie wody pitne, wody smakowe, wody mineralne i gazowane; i inne
napoje bezalkoholowe, a mianowicie napoje niealkoholowe, napoje energetyczne i napoje dla
sportowcéw; napoje owocowe i soki owocowe; syropy, koncentraty i proszki do sporzadzania
napojéw, a mianowicie wod smakowych, woéd mineralnych i gazowanych, napojéw orzezwiajacych,
napojow dla sportowcéw, napojéw owocowych i sokéw owocowych”;

— wspdlnotowy znak towarowy nr 2117828:

— klasa 32: ,,piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe
i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporzadzania napojow”;

— klasa 43: ,ustugi restauracyjne (wyzywienie i napoje); tymczasowe zakwaterowanie”;
— wspdlnotowy znak towarowy nr 2107118:

— klasa 32: ,piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe
i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporzadzania napojow”;

”

— klasa 33: ,napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)”.

Sprzeciw  zostal oparty w  drugiej kolejnosci na  wcze$niejszym  graficznym  znaku
towarowym C zarejestrowanym w Zjednoczonym Krdlestwie, przedstawionym ponizej:

Znak towarowy nr 2428468

Ten zarejestrowany w Zjednoczonym Krolestwie znak towarowy oznaczal w szczegdlnosci towary
nalezace do klasy 32 i odpowiadajace nastepujacemu opisowi: ,piwo; wody mineralne i gazowane oraz
inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporzadzania
napojow”.

W uzasadnieniu sprzeciwu powotlane zostaly podstawy odmowy rejestracji okre$lone w art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 i w art. 8 ust. 5 tegoz rozporzadzenia.

W dniu 26 wrzes$nia 2011 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw w catosci.

W dniu 17 pazdziernika 2011 r. skarzgca — dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009 — wniosta do OHIM odwotanie od decyzji Wydziatu Sprzeciwow.

Decyzja z dnia 29 sierpnia 2012 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba Odwolawcza OHIM
oddalita odwolanie.
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Co sie tyczy podstawy sprzeciwu opartej na art. 8 ust. 1 lit. b), Izba Odwotawcza, po pierwsze, okreslita
wlasciwego konsumenta jako zwyklego czlonka ogétu odbiorcéw Unii Europejskiej. Po drugie,
zauwazyla, ze interwenient nie podwaza tymczasowego wniosku Wydzialu Sprzeciwédw, zgodnie
z ktérym towary oznaczone kolidujacymi ze soba znakami towarowymi sa identyczne. Po trzecie,
uznala ona, ze prima facie wydaje si¢, ze kolidujace ze soba oznaczenia nie sa wcale podobne ze
wzgledu na to, ze elementy slowne ,coca-cola” i ,master” kolidujacych ze soba oznaczen, bardziej
odrézniajace niz ich elementy graficzne, nie maja praktycznie nic wspdlnego poza ,ogonkiem”, ktéry
przediuza litere ,c” i litere ,m” we wspomnianych oznaczeniach. Oddalila ona takze argument
skarzacej, zgodnie z ktérym podobienistwo oznaczen w niniejszym przypadku nie zalezy od zbieznosci
postrzeganych miedzy elementami stownymi, lecz od szczegdlnego i odrdzniajacego sposobu
przedstawienia tych elementéw stownych ta sama czcionka zwana ,pismem spencerskim”, na tej
podstawie, Zze szczegdlny charakter odrézniajacy nalezy wzia¢ pod uwage w ramach oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, a nie w ramach oceny podobienistwa kolidujacych ze soba
oznaczen.

Po czwarte, Izba Odwolawcza stwierdzita brak prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad
w przypadku kolidujacych ze soba znakéw towarowych z nastepujacych wzgledéw. Przede wszystkim
podniosta, ze skarzaca, cho¢ jest wlascicielem serii znakéw towarowych Coca-Cola cieszacych sie
wysoka renoma i powszechnie znanych, ktérych renoma wiaze sie z ich przedstawieniem pismem
spencerskim, nie jest jednak wlascicielem tego pisma o niezaprzeczalnej elegancji, ktére moze by¢
uzywane swobodnie przez wszystkich. Nastepnie uznala ona, ze cho¢ towary w niniejszym przypadku
sa identyczne, a wcze$niejsze znaki towarowe ciesza sie niepodwazalna renomga, trudno jest dostrzec,
dlaczego konsument miatby pomyli¢ stowo ,master” polaczone ze stowem arabskim z wcze$niejszymi
znakami towarowymi zawierajacymi stowa ,coca-cola”, jako ze brak jest punktéw zbieznosci na
plaszczyznie tekstowej. Zdaniem Izby Odwotawczej we wczesniejszych oznaczeniach nie ma nic
namacalnego, co byloby powielone w zgloszonym oznaczeniu, poza elementem tworzonym przez
»ogonek”, ktéry odchodzi od podstawy odpowiednich liter ,c” i ,m”. Jednakze dodata ona, ze sam ten
element, oddzielony od gltéwnego kontekstu Coca-Coli, nie wystarcza do tego, by konstytuowaé
stopient podobieristwa miedzy oznaczeniami, jako ze dowody nie wykazuja, by konsumenci skupiali sie
na tym szczegoéle, gdy jest on oddzielony od wspomnianego kontekstu. Ponadto w jej ocenie pismo
spencerskie nie jest wysoce fantazyjne mimo swych ogonkéw, wygie¢ i innych upiekszenn oraz nie
wykazuje charakteru na tyle odrézniajacego, by jego pojawienie sie¢ w znakach towarowych innych niz
nalezace do skarzacej powodowalo podejrzenie, ze te znaki towarowe maja to samo pochodzenie
handlowe. Wreszcie oddalita ona zarzut skarzacej, zgodnie z ktérym w praktyce interwenient
dostarcza towary opatrzone etykietami nasladujacymi etykiety widniejace na towarach skarzacej, ze
wzgledu na to, ze istotna kwestia w niniejszym przypadku jest to, czy znak towarowy w zgloszonej
postaci wykazuje podobienstwo, ktére moze powodowaé pomylenie go z wczesniejszymi znakami
towarowymi w zarejestrowanej postaci, gdyz sposéb, w jaki znaki towarowe moga by¢ uzywane
w praktyce, okazuje si¢ pozbawiony znaczenia przy takiej ocenie.

Natomiast, co si¢ tyczy podstawy sprzeciwu opartej na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, Izba
Odwotawcza, po pierwsze, uznala, ze pierwszy warunek wymagany do zastosowania tej podstawy,
mianowicie istnienie zwiazku miedzy zgloszonym znakiem towarowym a wcze$niejszym znakiem
towarowym nie jest spelniony, jako ze znaki towarowe nie zostaly uznane za podobne w ramach
analizy podstawy sprzeciwu dotyczacej prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad (zob. pkt 14 i 15
powyzej). W tym wzgledzie przypomniala, Ze niezaleznie od stopnia renomy wcze$niejszych znakéw
towarowych naruszenia objete ta podstawa sa konsekwencja pewnego stopnia podobienistwa miedzy
zgloszonym znakiem towarowym a wcze$niejszym znakiem towarowym, ze wzgledu na ktére wlasciwy
krag odbiorcéw kojarzy ze soba te dwa znaki, to znaczy dostrzega miedzy nimi zwiazek. Jej zdaniem tak
nie jest w niniejszym przypadku ze wzgledu na brak podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba
znakami towarowymi.
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Po drugie, Izba Odwotawcza oddalita zarzut skarzacej poparty dowodami, zgodnie z ktérym
interwenient sprzedawal napoje bezalkoholowe opatrzone znakiem towarowym Master zestawionym
z innymi elementami w ten sposdb, ze calosciowe wrazenie wylaniajace sie z konfekcjonowanego
produktu przypominalo takie wrazenie wylaniajace si¢ z typowego produktu Coca-Coli, i celowo
przyjal takie same przedstawienie, wizerunek, stylizacje, czcionke i sposéb konfekcjonowania jak
w przypadku pierwszego produktu. W tym wzgledzie uznala ona, ze gdyby takie okolicznos$ci zostaly
dowiedzione, skarzaca moglaby rozsadnie podnie$¢, ze interwenient ma zamiar czerpaé nienalezna
korzy$¢ z renomy wczesniejszych znakéw towarowych, lecz nie moglaby tego uczyni¢ w kontekscie
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry powinien odnosi¢ si¢ tylko do znaku towarowego
objetego zlozonym przez interwenienta zgloszeniem do rejestracji.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie OHIM i interwenienta kosztami postgpowania.
OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi w istocie jeden zarzut dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 i dzielacy sie na dwie cze$ci. W ramach pierwszej czesci zarzuca ona
OHIM, ze polaczyla ocene podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw towarowych na podstawie
art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia z oceng istnienia zwiazku miedzy wspomnianymi
znakami towarowymi na podstawie art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia. W ramach drugiej czesci zarzuca
OHIM pominiecie dowodéw dotyczacych handlowego wykorzystywania zgloszonego znaku
towarowego i istotnych dla wykazania zamiaru czerpania przez interwenienta nienaleznej korzysci
z renomy wczesniejszych znakéw towarowych.

Jednakze skarzaca wskazuje wyraznie, ze nie podwaza ona wniosku Izby Odwolawczej dotyczacego
braku prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w przypadku kolidujacych ze soba znakéw
towarowych na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

Nalezy takze zauwazy¢, ze strony nie podwazaja ocen Izby Odwolawczej co do wlasciwego kregu
odbiorcéw i identycznosci towaréw oznaczonych kolidujacymi ze soba znakami towarowymi. I tak jest
bezsporne, ze zgloszony znak towarowy, jak wczes$niejsze znaki towarowe, obejmuje w szczegdlnosci
napoje bezalkoholowe nalezace do klasy 32, w tym napoje typu cola (zob. pkt 3 powyzej).

W przedmiocie czesci pierwszej

W pierwszej czesci jedynego zarzutu skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza jej zdaniem niestusznie
dokonata potaczenia kwestii podobienistwa kolidujacych ze soba znakéw towarowych na podstawie
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 z kwestia zwiazku miedzy wspomnianymi znakami
towarowymi na podstawie art. 8 ust. 5 tegoz rozporzadzenia. Ta cze$¢ zarzutu obejmuje w istocie dwa
zarzuty szczego6towe, z ktorych pierwszy dotyczy tego, Ze istnienie podobienstwa miedzy kolidujacymi
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ze sobg znakami towarowymi stanowi czynnik sluzacy ocenie zwiazku miedzy wspomnianymi znakami
towarowymi w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, a nie warunek stosowania tego
przepisu, a drugi dotyczy istnienia pewnego stopnia podobieristwa miedzy tymi znakami towarowymi.

Przede wszystkim nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009
»[w] wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgloszonego
znaku towarowego nie rejestruje sig, jezeli jest on identyczny lub podobny do wcze$niejszego znaku
i jest zarejestrowany dla towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych wcze$niejszy
znak jest zarejestrowany, jezeli, w przypadku wczesniejszego wspdlnotowego znaku towarowego, cieszy
sie on renoma we Wspdlnocie i, w przypadku wczesniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy sie
on renoma w danym panstwie cztonkowskim i jezeli uzywanie bez uzasadnionego powodu tego znaku
towarowego przynosifoby nienalezyte korzysci z tego powodu lub byloby szkodliwe dla odrézniajacego
charakteru lub renomy takiego wczesniejszego znaku towarowego [jezeli uzywanie bez uzasadnionej
przyczyny tego znaku towarowego powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego
charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego badz tez dziatalo na ich szkode]”.

Z brzmienia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, Ze to, czy przepis ten znajdzie
zastosowanie, jest uzaleznione od wystapienia nastepujacych przeslanek: po pierwsze, musi zachodzi¢
identycznos$¢ lub podobienstwo kolidujacych ze soba znakéw towarowych; po drugie, wczesniejszy znak
towarowy, na ktéry powolano si¢ w sprzeciwie, musi cieszy¢ si¢ renomg; i po trzecie, musi istnie¢
prawdopodobienstwo, ze uzywanie bez uzasadnionej przyczyny zgloszonego znaku towarowego bedzie
powodowad czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego
znaku towarowego badz tez dziala¢ na ich szkode. Sa to przestanki kumulatywne i niewystapienie
chocby jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania tego przepisu [zob. podobnie wyroki: z dnia
25 maja 2005 r., Spa Monopole/OHIM - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Zb.Orz.,
EU:T:2005:179, pkt 30; z dnia 22 marca 2007 r., Sigla/OHIM - Elleni Holding (VIPS), T-215/03,
Zb.Orz., EU:T:2007:93, pkt 34; z dnia 29 marca 2012 r., You-Q/OHIM - Apple Corps (BEATLE),
T-369/10, EU:T:2012:177, pkt 25].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem rézne naruszenia, o ktérych mowa w art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009, stanowia konsekwencje pewnego stopnia podobienstwa miedzy
wczedniejszym znakiem towarowym a zgloszonym do rejestracji znakiem towarowym, w wyniku
ktérego dany krag odbiorcéw kojarzy ze soba te dwa znaki, to znaczy stwierdza, ze wystepuje miedzy
nimi zwigzek, nie mylac ich jednak. Istnienie zwiazku miedzy zgloszonym do rejestracji znakiem
towarowym a wcze$niejszym znakiem towarowym cieszacym sie renomg, ktdére nalezy oceniac
caloéciowo, przy uwzglednieniu wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w okoliczno$ciach danej
sprawy, jest zatem zasadniczg przestanka zastosowania tego przepisu [ww. w pkt 25 wyrok
SPA-FINDERS, EU:T:2005:179, pkt 41; wyrok z dnia 10 maja 2007 r., Antartica/OHIM - Nasdaq
Stock Market (nasdaq), T-47/06, EU:T:2007:131, pkt 53; ww. w pkt 25 wyrok BEATLE,
EU:T:2012:177, pkt 46; zob. takze analogicznie wyroki: z dnia 23 pazdziernika 2003 r.,
Adidas-Salomon i Adidas Benelux, C-408/01, Rec, EU:C:2003:582, pkt 29, 30, 38; z dnia 27 listopada
2008 r., Intel Corporation, C-252/07, Zb.Orz., EU:C:2008:655, pkt 30, 41, 57, 58, 66].

Wsrdd tych czynnikdw mozna wymieni¢, po pierwsze, stopien podobienstwa miedzy kolidujacymi ze
soba oznaczeniami; po drugie, charakter towaréw lub ustug, dla ktérych kolidujace ze soba oznaczenia
zostaly odpowiednio zarejestrowane, w tym stopien pokrewnosci i réznic miedzy tymi towarami lub
ustugami oraz dany krag odbiorcéw; po trzecie, intensywno$¢ renomy wcze$niejszego znaku
towarowego; po czwarte, stopiel — samoistnego lub uzyskanego w nastepstwie uzywania — charakteru
odrézniajacego wczesniejszego znaku towarowego; po piate, istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia odbiorcéw w btad (ww. w pkt 26 wyrok Intel Corporation, EU:C:2008:655, pkt 42; ww.
w pkt 25 wyrok BEATLE, EU:T:2012:177, pkt 47).

To w $wietle tych wstepnych rozwazan nalezy zbada¢ dwa szczegélowe zarzuty wysunigte przez
skarzaca na poparcie pierwszej czesci jej jedynego zarzutu.
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W ramach pierwszego zarzutu szczegélowego skarzaca podnosi w istocie, ze Izba Odwolawcza
popelnifa blad, wywodzac brak zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi
w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 jedynie z braku podobienistwa miedzy
wspomnianymi znakami towarowymi, stwierdzonym w ramach oceny prawdopodobienistwa
wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) tegoz rozporzadzenia, i tym samym pomijajac
orzecznictwo Trybunatu, zgodnie z ktérym istnienie takiego zwiazku nalezy ocenia¢ calo$ciowo, przy
uwzglednieniu wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w okoliczno$ciach danej sprawy. W jej
ocenie Izba Odwotawcza w ramach oceny na podstawie art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporzadzenia
nie powinna byla i$¢ ,na skréty”, opierajac si¢ wylacznie na wnioskach dotyczacych podobienstwa
miedzy oznaczeniami, ale powinna byla, stosujac kryteria wynikajace z orzecznictwa, stwierdzi¢, ze
wiekszo$¢ z nich prowadzi do wniosku, iz krag odbiorcéw bedzie dostrzega¢ zwiazek miedzy
kolidujacymi ze sobg oznaczeniami.

OHIM i interwenient odpowiadaja, ze istnienie podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi stanowi wspdlna przeslanke stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009
i art. 8 ust. 5 tegoz rozporzadzenia, ktéra nalezy oceni¢ w ten sam sposéb w odniesieniu do tych dwéch
przepiséw. Skoro Izba Odwotawcza stwierdzila w niniejszym przypadku, ze wspomniane znaki
towarowe nie sa podobne, lecz rézne, wedlug OHIM i interwenienta stusznie uznala, iz art. 8 ust. 5
tego rozporzadzenia nie ma zastosowania, nie badajac pozostalych czynnikéw okreslonych
W orzecznictwie.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunalu istnienie podobienstwa pomiedzy wcze$niejszym znakiem
towarowym a zakwestionowanym znakiem towarowym stanowi wspélna przestanke stosowania art. 8
ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. Ta przestanka podobienstwa miedzy
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi zaklada, zaréwno w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009, jak i do art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia, istnienie elementéw
podobienstwa wizualnego, brzmieniowego i konceptualnego (zob. podobnie wyrok z dnia 24 marca
2011 r., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, Zb.Orz., EU:C:2011:177, pkt 51, 52).

Prawda jest, ze stopient podobienstwa wymagany przez jeden ze wspomnianych przepiséw jest rézny od
wymaganego przez drugi. Otéz, podczas gdy objecie ochrona wprowadzona przez art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 jest uzaleznione od stwierdzenia takiego stopnia podobieristwa miedzy
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi, ze w odczuciu danego kregu odbiorcéw istnieje
w przypadku tych znakéw prawdopodobienistwo wprowadzania w blad, to dla ochrony przyznanej na
podstawie art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia nie jest wymagane istnienie takiego prawdopodobienstwa.
Zatem naruszenia, o ktérych mowa w art. 8 ust. 5, moga stanowi¢ konsekwencje nizszego stopnia
podobienistwa miedzy wcze$niejszym a zgloszonym znakiem towarowym, o ile stopien ten jest
wystarczajacy, by dany krag odbiorcéw kojarzyt ze soba wspomniane znaki, to znaczy stwierdzal, ze
wystepuje miedzy nimi zwigzek (zob. podobnie i analogicznie ww. w pkt 26 wyroki: Adidas-Salomon
i Adidas Benelux, EU:C:2003:582, pkt 27, 29, 31; Intel Corporation, EU:C:2008:655, pkt 57, 58, 66).
Natomiast z brzmienia wspomnianych przepiséw ani z orzecznictwa nie wynika, ze podobienistwo
miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi nalezy ocenia¢ w sposéb rézny w zaleznosci od
tego, czy jest to dokonywane w odniesieniu do jednego, czy drugiego z tych przepiséw (ww. w pkt 31
wyrok Ferrero/OHIM, EU:C:2011:177, pkt 53, 54).

Chociaz calosciowa ocena istnienia zwigzku pomiedzy wczesniejszym znakiem towarowym
a zakwestionowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009
zaklada pewna wspoélzalezno$¢ branych pod uwage czynnikéw, gdyz niski stopienn podobienstwa
znakéw towarowych moze by¢ kompensowany silnie odrézniajacym charakterem wcze$niejszego znaku
towarowego, to niemniej jednak wobec braku jakiegokolwiek podobienstwa miedzy wcze$niejszym
a zakwestionowanym znakiem towarowym powszechna znajomos$¢ lub renoma wcze$niejszego znaku
towarowego, jak tez identyczno$¢ lub podobienistwo danych towaréw lub ustug nie sa wystarczajace
dla ustalenia istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w przypadku kolidujacych ze soba
znakéw towarowych lub zwigzku miedzy nimi w odczuciu danego kregu odbiorcéw. Jak wskazano
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bowiem w pkt 31 powyzej, identycznos¢ lub podobienistwo kolidujacych ze soba znakéw towarowych
jest warunkiem koniecznym zastosowania zaréwno art. 8 ust. 1 lit. b), jak i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 2007/209. W konsekwencji przepisy te w sposéb oczywisty nie maja zastosowania, jesli Sad wyklucza
jakiekolwiek podobienstwo miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi (zob. podobnie wyrok
z dnia 2 wrze$nia 2010 r., Calvin Klein Trademark Trust/OHIM, C-254/09 P, Zb.Orz., EU:C:2010:488,
pkt 68). Wylacznie przy zalozeniu, ze kolidujace ze soba znaki towarowe wykazuja pewne
podobienistwo, nawet niewielkie, na wspomnianym sadzie ciazy obowiazek przeprowadzenia
calo$ciowej oceny w celu stwierdzenia, czy niezaleznie od niskiego stopnia podobienstwa miedzy nimi
istnieje ze wzgledu na obecno$¢ innych majacych znaczenie czynnikéw, takich jak powszechna
znajomo$¢ lub renoma wcze$niejszego znaku towarowego, prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
lub zwigzek miedzy tymi znakami towarowymi w odczuciu danego kregu odbiorcéw (ww. w pkt 31
wyrok Ferrero/OHIM, EU:C:2011:177, pkt 65, 66).

Z tego orzecznictwa Trybunalu jasno wynika, ze istnienie identyczno$ci lub podobieristwa, nawet
niewielkiego, miedzy kolidujacymi ze soba znakami stanowi warunek, od ktérego jest uzaleznione
stosowanie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, a nie zwykly czynnik sluzacy ocenie istnienia
zwigzku miedzy wspomnianymi znakami towarowymi w rozumieniu tego przepisu. Co wiecej, wniosek
ten wynika bezpo$rednio z nastepujacego sformulowania zastosowanego we wspomnianym artykule:
sjezeli [zgloszony znak towarowy jest] identyczny lub podobny do wczeéniejszego znaku”.

Z tego wzgledu Sad zauwaza, ze o ile jest prawda, iz stopien podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba
znakami towarowymi nalezy do czynnikéw istotnych dla calosciowej oceny istnienia zwigzku miedzy
kolidujacymi ze soba oznaczeniami na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 (zob.
pkt 27), o tyle samo istnienie podobienstwa miedzy wspomnianymi oznaczeniami, bez wzgledu na jego
stopien, stanowi przestanke stosowania wspomnianego artykulu. I tak artykul ten moze mie¢
zastosowanie jedynie wtedy, gdy istnieje takie podobienstwo, nawet niewielkie, o ile jest ono zgodne
z orzecznictwem przytoczonym w pkt 33 powyzej.

Izba Odwotawcza stusznie zatem uznatla, ze jesli kolidujace ze soba znaki towarowe nie sa podobne,
lecz rézne, moze ona niezwlocznie stwierdzi¢, ze art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nie ma
zastosowania, nie badajac okreslonych w orzecznictwie czynnikéw istotnych dla ustalenia istnienia
zwiazku pomiedzy wspomnianymi znakami towarowymi w rozumieniu tego przepisu.

Zarzut pierwszy nalezy zatem oddalic.

W ramach drugiego zarzutu szczegétowego skarzaca podnosi w istocie, ze Izba Odwotawcze popetnita
blad, stwierdzajac brak podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami, mimo Ze sama uznata
istnienie co najmniej pewnego stopnia podobienstwa miedzy nimi, zwigzanego z podobnym
»ogonkiem” liter ,c” i ,m”, oraz mimo Ze ponadto oba wspomniane oznaczenia uzywaja podobnej
kaligrafii spencerskiej. W szczegé6lnosci Izba Odwolawcza, potwierdzajac w pkt 29 zaskarzonej decyzji,
ze ,element ten sam w sobie [tzn. kaligrafia spencerska], w oddzieleniu od kontekstu »Coca-Coli«, nie
wystarcza, by konstytuowaé stopiern podobienistwa miedzy oznaczeniami”, wedlug skarzacej blednie
oddzielifa kaligrafie spencerska od sléw ,coca-cola” lub ,master”, zamiast oceni¢ przedstawienie
znakéw towarowych calosciowo.

OHIM i interwenient podnosza calkowity brak podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba
oznaczeniami i brak zwigzku miedzy zgloszonym znakiem towarowym a wcze$niejszymi znakami
towarowymi, tak ze art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nie mialby zastosowania. Ré6znice miedzy
elementami stownymi ,coca-cola” i ,master”, a nawet pismo arabskie w zgloszonym znaku towarowym,
ich zdaniem wplywaja znacznie bardziej na postrzeganie przez wilasciwych konsumentéw niz elementy
podobienistwa miedzy wspomnianymi oznaczeniami, w szczegdlnosci ,ogonek” w tych oznaczeniach.
W szczegdlnosci, podnidsiszy w pkt 29 zaskarzonej decyzji, ze ,element ten sam w sobie” odnosi si¢ do
»ogonka”, a nie do ,pisma spencerskiego”, OHIM wskazuje, ze Izba Odwolawcza nie zamierzala
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oddzieli¢ wspomnianego ogonka od kontekstu ,Coca-Cola” we wcze$niejszych znakach towarowych,
lecz podkreslita, iz jedynym namacalnym elementem wcze$niejszych znakéw towarowych, ktéry zostat
powielony w zgloszonym znaku towarowym, jest wtasnie ten ,,ogonek”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dwa znaki towarowe sa podobne, jezeli z punktu widzenia
wlasciwego kregu odbiorcéw sa one przynajmniej cze$ciowo identyczne w jednym lub kilku z ich
istotnych aspektow, to jest aspektéw wizualnych, fonetycznych lub konceptualnych [zob. podobnie
wyroki: z dnia 23 pazdziernika 2002 r., Matratzen Concord/OHIM - Hukla Germany
(MATRATZEN), T-6/01, Rec, EU:T:2002:261, pkt 30; z dnia 31 stycznia 2012 r., Spar/OHIM - Spa
Group Europe (SPA GROUP), T-378/09, EU:T:2012:34, pkt 27, z dnia 31 stycznia 2013 r., K2 Sports
Europe/OHIM - Karhu Sport Iberica (SPORT), T-54/12, EU:T:2013:50, pkt 22 i przytoczone tam
orzecznictwo].

Calosciowa ocene prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w zakresie dotyczacym wizualnego,
fonetycznego lub konceptualnego podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen nalezy oprze¢ na
wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu, ze szczegélnym uwzglednieniem ich elementéw
odrézniajacych i dominujacych. Sposéb postrzegania znakéw towarowych przez przecigtnych
konsumentéw danych towaréw lub ustug odgrywa w calo$ciowej ocenie wspomnianego zwigzku
decydujaca role. W tym wzgledzie przecietny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako catos¢
i nie dokonuje analizy jego poszczegdlnych detali [zob. podobnie wyrok: z dnia 16 maja 2007 r., La
Perla/OHIM - Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05,
EU:T:2007:142, pkt 35; z dnia 9 marca 2012 r., Ella Valley Vineyards/OHIM — HFP (ELLA VALLEY
VINEYARDS), T-32/10, Zb.Orz., EU:T:2012:118, pkt 38; zob. takze analogicznie wyrok z dnia
12 czerwca 2007 r., OHIM/Shaker, C-334/05 P, Zb.Orz., EU:C:2007:333, pkt 35].

W niniejszym przypadku nalezy uzna¢ wstepnie i wbrew temu, co twierdzi skarzaca, ze Izba
Odwotawcza nie pominela w swojej ocenie uwzglednienia znakéw towarowych nr 3021086
i nr 2107118, lecz je w sposéb dorozumiany wzieta pod uwage w ramach homogenicznej rodziny
czterech wczesniejszych graficznych wspélnotowych znakéw towarowych, z ktérych kazdy zawiera
element ,coca-cola” przedstawiony pismem spencerskim (zob. pkt 6 powyzej), skupiajac sie¢ wéréd tych
czterech znakéw towarowych na tym, ktéry wydawal sie jej najblizszy zgloszonemu znakowi
towarowemu, mianowicie na znaku towarowym nr 2117828. W kazdym razie odniesienie do znaku
towarowego nr 2107118, wizualnie najblizszego wedlug skarzacej, nie mogloby zmieni¢ w istotny
sposéb oceny dokonanej przez Izbe Odwolawcza.

Nalezy nastepnie zauwazy¢, ze skarzaca nie podwaza ocen dokonanych przez instancje OHIM, zgodnie
z ktérymi kolidujace ze soba oznaczenia sa fonetycznie i konceptualnie rézne, a w toku rozprawy
potwierdzila, iz spér dotyczy jedynie podobienistwa wizualnego wspomnianych oznaczen.

Z tego wzgledu nalezy skupi¢ kontrole zgodnosci z prawem zaskarzonej decyzji na badaniu,
w pierwszej kolejnosci, wizualnego poréwnania kolidujacych ze soba oznaczen, w drugiej kolejnosci,
calosciowej oceny ich podobienistwa przy uwzglednieniu réznic fonetycznych i konceptualnych miedzy
nimi, a w trzeciej kolejnosci, konsekwencji wspomnianej oceny dla zastosowania w niniejszym
przypadku art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

W pierwszej kolejnosci, co sie tyczy wizualnego poréwnania kolidujacych ze soba oznaczen, mozna
potwierdzi¢ ustalenie dokonane w pkt 20 zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktédrym wcze$niejsze
oznaczenia skladaja sie ze stylizowanych sléw ,coca-cola” lub stylizowanej litery ,c”, a zgloszone
oznaczenie sklada sie ze stylizowanego stowa ,master” z przedstawionym nad nim terminem arabskim.
W tym wzgledzie nalezy jednakze uscidli¢, ze element w jezyka arabskim ma w zgloszonym znaku
towarowym znaczenie drugorzedne w stosunku do elementu dominujacego ,master” [zob. podobnie
wyrok z dnia 18 kwietnia 2007 r., House of Donuts/OHIM - Panrico (House of donuts), T-333/04
i T-334/04, EU:T:2007:105, pkt 32], biorac pod uwage jego niezrozumialo$¢ dla wlasciwego
konsumenta, zwyktego czlonka ogétu odbiorcéw Unii Europejskiej (zob. pkt 14 powyzej).
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Oczywiscie nalezy zauwazy¢, jak to uczynili OHIM i interwenient, ze kolidujace ze soba oznaczenia
wykazuja oczywiste réznice wizualne zwigzane z liczbg i poczatkiem elementéw slownych, brakiem
wspdlnej litery zajmujacej te sama pozycje w tych oznaczeniach, a takze w mniejszej mierze
z ksztaltem elementéw graficznych.

Jednakze nalezy stwierdzi¢, ze kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja takze elementy podobienstwa
wizualnego.

Po pierwsze, jak zauwazyla Izba Odwotawcza w pkt 20 zaskarzonej decyzji po tym, jak slusznie
stwierdzila brak zbieznosci tekstowych miedzy elementami stownymi ,,coca-cola” lub ,c” i ,master”, jest
bezsporne, ze kazde z kolidujacych ze soba oznaczen zawiera ,ogonek” przedtuzajacy ich odpowiednie
litery poczatkowe ,c” i ,m” i tworzacy wygiecie w ksztalcie podpisu.

W tym wzgledzie oczywiscie Izba Odwotawcza slusznie przypomniata w pkt 20 zaskarzonej decyzji
orzecznictwo, zgodnie z ktérym w przypadku gdy znak towarowy sklada si¢ z elementéw stownych
i graficznych, pierwsze z nich winny co do zasady by¢ traktowane jako bardziej odrézniajace niz te
drugie, poniewaz przecigtny konsument uczyni w prostszy sposdb odniesienie do rozpatrywanego
towaru, raczej cytujac nazwe znaku towarowego, niz opisujac jego graficzny element [wyrok z dnia
14 lipca 2005 r., Wassen International/ OHIM — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03,
Zb.Orz., EU:T:2005:289, pkt 37].

Jednakze nalezy przypomnieé, ze zasada ta dopuszcza wyjatki w zalezno$ci od okolicznosci. I tak
orzeczono w odniesieniu do towaréw zywnosciowych z klasy 29 i 30, ze zwykle kupuje sie je
w supermarketach lub podobnych placéwkach i konsumenci wybieraja je zatem bezposrednio
w danym dziale, raczej niz prosza o nie ustnie. Podobnie w takich placéwkach konsument traci
niewiele czasu miedzy kolejnymi zakupami i czesto nie czyta wszystkich informacji zamieszczonych na
réznych towarach, lecz daje si¢ bardziej kierowa¢ cato$ciowym wrazeniem wizualnym wywolywanym
przez ich etykiety lub opakowania. W tych okolicznosciach dla celéw dokonania oceny istnienia
ewentualnego prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad lub zwiazku miedzy rozpatrywanymi
oznaczeniami wynik analizy podobienistwa wizualnego staje sie wazniejszy niz wynik analizy
podobienstwa fonetycznego i konceptualnego. Ponadto w ramach tej oceny elementy graficzne znaku
towarowego odgrywaja wazniejsza role niz elementy stowne w postrzeganiu przez zainteresowanego
konsumenta [zob. podobnie wyroki: z dnia 12 wrze$nia 2007 r., Koipe/OHIM - Aceites del Sur (La
Espaiiola), T-363/04, Zb.Orz., EU:T:2007:264, pkt 109; z dnia 2 grudnia 2008 r., Ebro Puleva/OHIM -
Berenguel (BRILLO’S), T-275/07, EU:T:2008:545, pkt 24].

W niniejszym przypadku, co sie tyczy towaréw zywnosciowych z klas 29, 30 i 32, a w szczegdlnosci
napojoéw bezalkoholowych, przy uwzglednieniu okreslonych przez orzecznictwo wyjatkéw od zasady
wspomnianej przez Izbe Odwolawcza nalezy uznaé, ze elementy graficzne kolidujacych ze soba
znakéw towarowych odgrywaja role co najmniej tak wazng jak ich elementy slowne w calo$ciowym
postrzeganiu wizualnym zainteresowanego konsumenta.

Wrynika z tego, ze dla celow oceny istnienia podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw towarowych
obecno$¢ wspdlnego elementu graficznego zasadzajacego sie na ,ogonku” przedluzajacym ich
odpowiednie litery poczatkowe ,c” i ,m” i tworzacym wygiecie w ksztalcie podpisu okazuje sie co
najmniej réwnie wazna jak stwierdzenie braku zbieznosci tekstowej pomiedzy ich elementami
stownymi.

Po drugie, jak zauwazyla Izba Odwolawcza w pkt 21 zaskarzonej decyzji, skarzaca podkresla, ze
podobienstwo miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami, co najmniej w odniesieniu do czterech
wczedniejszych graficznych wspélnotowych znakéw towarowych Coca-Cola i zgloszonego znaku
towarowego Master, wynika w szczegélnosci z ich szczegdlnego i odrdzniajacego przedstawienia ta
sama czcionky, ,pismem spencerskim”.
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W tym wzgledzie Izba Odwolawcza oczywiscie stusznie przypomniala w pkt 22 zaskarzonej decyzji, ze
renoma wczesniejszego znaku towarowego lub jego szczegdlny charakter odrézniajacy nalezy wzia¢ pod
uwage w ramach oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, a nie w ramach oceny
podobienistwa  kolidujacych ze soba znakéw, ktéra jest ocena poprzedzajaca ocene
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad [zob. podobnie wyrok z dnia 19 maja 2010 r,
Ravensburger/OHIM - Educa Borras (EDUCA Memory game), T-243/08, EU:T:2010:210, pkt 27
i przytoczone tam orzecznictwo].

Jednakze trzeba uzna¢, Ze orzecznictwo to nie moze wystarczy¢ w niniejszym przypadku do tego, by
oddali¢ ten argument skarzacej. Jesli bowiem pominaé szczegélny charakter odrézniajacy pisma
spencerskiego z jego wygieciami i innymi eleganckimi ornamentami, to jednak uzycie w kolidujacych
ze soba oznaczeniach tej samej czcionki, w dodatku niepospolitej we wspdlczesnym zyciu
gospodarczym, stanowi istotny element dla oceny istnienia podobienistwa wizualnego miedzy nimi.

I tak, w innej sprawie Sad orzekl, ze rézne elementy stowne wykazuja jednak pewne podobienstwo pod
wzgledem wizualnym, gdy chodzilo o dwa krétkie stowa napisane czcionka, ktéra przypominata pismo
dziecka, i stwierdzil, iz bez wzgledu na znaczne réznice wizualne miedzy kolidujacymi ze soba znakami
towarowymi nie mozna zaprzeczy¢ istnieniu niskiego stopnia podobienstwa miedzy tymi znakami
towarowymi [zob. podobnie wyrok z dnia 5 lipca 2012 r., Comercial Losan/OHIM - McDonald’s
International Property (Mc. Baby), T-466/09, EU:T:2012:346, pkt 33, 35].

W niniejszym przypadku nalezy stwierdzi¢, ze kolidujace ze soba oznaczenia, gdy postrzega si¢ je
zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 41 powyzej w caloéci, a nie poprzez rozbidr analityczny
ich elementéw stownych lub graficznych, wykazuja bez wzgledu na réznice pewne podobienstwo na
plaszczyznie wizualnej ze wzgledu na wspoélne uzycie czcionki niepospolitej we wspoélczesnym zyciu
gospodarczym, mianowicie pisma spencerskiego.

Izba Odwolawcza w ramach oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad — a nie oceny
podobienistwa oznaczen — uznala za§ w pkt 29 zaskarzonej decyzji, ze ,[n]ie ma nic namacalnego
w oznaczeniu [skarzacej], co byloby powielone w oznaczeniu [interwenienta], poza elementem
tworzonym przez »ogonek, ktéry odchodzi od podstawy litery [»c«] w oznaczeniu [skarzacej] i litery
[»m«] w oznaczeniu [interwenienta]”. Jednakze ,sam ten element, oddzielony od kontekstu
»COCA-COLA«, nie wystarcza do tego, by konstytuowa¢ stopien podobienistwa miedzy
oznaczeniami”, a ,dowody nie wykazuja, by konsumenci skupiali si¢ na tym szczegéle, gdy jest on
oddzielony od wspomnianego gléwnego kontekstu »COCA-COLA«”.

W tym wzgledzie nalezy zgodzi¢ sie ze skarzacg, gdy podnosi, ze Izba Odwolawcza blednie zatem
oddzielita kaligrafie spencerska od sléw ,coca-cola” lub ,master”, zamiast oceni¢ przedstawienie
znakéw towarowych catosciowo. O ile bowiem trzeba oczywiscie zauwazy¢, jak to uczynit OHIM, ze
z systematyki wspomnianego wyzej pkt 29 zaskarzonej decyzji wynika, ze ,element ten sam w sobie”
odnosi sie do ,ogonka”, a nie do ,pisma spencerskiego”, o tyle Izba Odwotlawcza, skupiajac swoja
analize podobienstwa oznaczenn na elemencie ,ogonka” i oddzielajac go od kontekstu zwigzanego
z terminem ,coca-cola” we wcze$niejszych znakach towarowych, pomineta dokonanie calo$ciowej
oceny kolidujacych ze soba oznaczen w zakresie, w jakim sg one oba napisane kaligrafia spencerska,
i z tego wzgledu ustalenie w rzeczywistosci tego elementu podobienistwa wizualnego miedzy
kolidujacymi ze sobg oznaczeniami.

Izba Odwolawcza w ramach oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad — a nie oceny
podobienistwa oznaczenn — réwniez uznala w pkt 27 i 29 zaskarzonej decyzji, ze skarzaca ,nie jest
wlascicielem pisma [spencerskiego]” i ze ,[plismo spencerskie, jak kazde inne pismo, moze by¢
uzywane swobodnie przez wszystkich”.

12 ECLLLEU:T:2014:1062
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Przy zalozeniu, ze Izba Odwolawcza uznata te wzgledy za istotne dla stwierdzenia braku podobienstwa
miedzy oznaczeniami, nalezaloby zgodzi¢ si¢ z twierdzeniem skarzacej, zgodnie z ktérym Izba
Odwolawcza popelnita w ten sposéb blad. Tego rodzaju wzgledy moga bowiem by¢ istotne tylko dla
celow calosciowej analizy prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad lub zwigzku w odczuciu
zainteresowanego konsumenta w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) lub art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, lecz nie dla celéw obiektywnej analizy podobienstwa miedzy oznaczeniami. I tak nalezy
uznal, ze interes publiczny w tym, by pismo spencerskie, jak kazda inna czcionka, moglo by¢
swobodnie uzywane przez wszystkich, nie moze sam w sobie sta¢ na przeszkodzie powolywaniu sie na
pismo spencerskie jako na element podobienstwa miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami
w postrzeganiu przez wlasciwego konsumenta.

Co wiecej, trzeba zauwazy¢, ze kazda préba zmonopolizowania konkretnej czcionki przez podmiot
dzialajacy na rynku rozbija sie o $cisle przestanki podstaw odmowy rejestracji, o ktérych mowa
w art. 8 ust. 1 lit. b) i w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, takie jak istnienie
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w przypadku kolidujacych ze soba oznaczen lub istnienie
prawdopodobienistwa, ze uzywanie bez uzasadnionej przyczyny zgloszonego znaku towarowego bedzie
powodowaé czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego
znaku towarowego badz tez dziala¢ na ich szkode (zob. pkt 25 powyzej).

W tym wzgledzie nalezy zgodzi¢ sie ze skarzaca, gdy podnosi ona, ze nie dazy ona do
zmonopolizowania kaligrafii spencerskiej dla wszystkich swoich towaréw lub ustug, lecz ze ze wzgledu
na podobienstwo miedzy kaligrafiami i innymi elementami przedstawienia kolidujacych ze soba znakéw
towarowych, w tym dtugi ,ogonek” pod literami ,c” i ,m”, konsumenci beda dostrzegaé¢ zwiazek lub
tacznos¢ miedzy rozpatrywanymi znakami towarowymi, gdy beda one uzywane przy sprzedazy
towaréw oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym, a w szczegé6lnosci napojéw bezalkoholowych.
Interwenient zatem nieslusznie twierdzi, ze decyzja uznajaca istnienie podobienstwa lub zwiazku
miedzy poréwnywanymi znakami towarowymi skutkowalaby nie tylko przywlaszczeniem sobie przez
skarzaca monopolu na uzywanie tego pisma, uniemozliwiajac tym samym wszystkim pozostalym
podmiotom uzywanie go do etykietowania swoich napojow bezalkoholowych i innych towaréw lub
ustug, lecz moglaby takze otworzy¢ droge innym wlascicielom powszechnie znanych znakéw
towarowych, umozliwiajac im zmonopolizowanie innych rodzajéw pism.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja — poza oczywistymi
réznicami wizualnymi — elementy podobienistwa wizualnego zwiazane nie tylko z ,ogonkiem”
przediuzajacym ich odpowiednie litery poczatkowe ,c” i ,m” i tworzacym wygiecie w ksztalcie
podpisu, lecz réwniez ze wspdlnym uzyciem czcionki niepospolitej we wspélczesnym zyciu
gospodarczym, pisma spencerskiego, postrzeganej w calosci przez wtasciwego konsumenta.

Z calosciowej oceny tych elementéw podobienstwa wizualnego i réznicy wizualnej wynika, ze
kolidujace ze soba oznaczenia, przynajmniej cztery wczesniejsze graficzne wspdlnotowe znaki towarowe
Coca-Cola i zgloszony znak towarowy Master, wykazuja niski stopieri podobieristwa wizualnego, przy
czym dla szczegétowych réznic miedzy nimi cze$ciowa przeciwwaga jest ich cato$ciowe podobienstwo.
Natomiast wczesniejszy brytyjski znak towarowy C, ze wzgledu w szczegdlnosci na swoja krotkosé, jest
wizualnie odmienny od zgloszonego znaku towarowego Master.

W drugiej kolejnosci, co si¢ tyczy calo$ciowej oceny podobienistwa kolidujacych ze soba oznaczen,
nalezy zbada¢, czy réznice fonetyczne i konceptualne miedzy wspomnianymi oznaczeniami, ktérych
skarzaca nie podwaza, moga wykluczy¢ jakiekolwiek podobienistwo miedzy tymi oznaczeniami, czy tez
sa raczej zneutralizowane przez niski stopienn podobienstwa wizualnego miedzy nimi.

Zgodnie z orzecznictwem ocena stopnia podobieristwa wystepujacego pomiedzy danymi znakami

towarowymi wymaga okre$lenia stopnia ich podobienistwa wizualnego, fonetycznego oraz
konceptualnego i — w razie potrzeby — okreslenia wagi, jaka nalezy przypisa¢ tym poszczegdlnym
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elementom, z uwzglednieniem kategorii danych towaréw lub ustug oraz wtasciwych im warunkéw
sprzedazy, w ramach cato$ciowej oceny (ww. w pkt 31 wyrok Ferrero/OHIM, EU:C:2011:177, pkt 85,
86; zob. takze analogicznie ww. w pkt 41 wyrok OHIM/Shaker, EU:C:2007:333, pkt 36).

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze aspekty wizualne, fonetyczne lub konceptualne kolidujacych
ze soba oznaczen nie zawsze maja taka sama wage. Znaczenie elementéw podobienistwa lub réznicy
miedzy oznaczeniami moze zaleze¢ w szczegdélnosci od samoistnych wlasciwosci tych oznaczen lub od
warunkow sprzedazy towaréw lub ustug oznaczonych kolidujacymi ze soba znakami towarowymi. Jezeli
towary oznaczone danymi znakami towarowymi sa zwykle sprzedawane w sklepach samoobstugowych,
gdzie konsument sam wybiera towar i jest zmuszony wobec tego ufa¢ przede wszystkim wizerunkowi
znaku towarowego znajdujacemu sie na tym towarze, podobienistwo wizualne oznaczen bedzie miato
co do zasady najwigksze znaczenie. Jezeli za§ dany towar jest przede wszystkim sprzedawany ustnie,
wieksze znaczenie bedzie zwykle przypisywane fonetycznemu podobienistwu oznaczen. I tak, stopien
podobienistwa fonetycznego miedzy dwoma znakami towarowymi ma ograniczone znaczenie
w przypadku towaréw, ktére sa sprzedawane w taki sposdb, ze wlasciwy krag odbiorcéw podczas
zakupu zazwyczaj postrzega znak towarowy, ktéry je oznacza, w postaci wizualnej [wyrok z dnia
21 lutego 2013 r., Esge/OHIM - De’Longhi Benelux (KMIX), T-444/10, EU:T:2013:89, pkt 36, 37
i przytoczone tam orzecznictwo; zob. takze podobnie: ww. w pkt 50 wyroki: La Espaiola,
EU:T:2007:264, pkt 109; BRILLO’S, EU:T:2008:545, pkt 24].

W niniejszym przypadku, co si¢ tyczy towaréw z klas 29, 30 i 32, ktére sa zwykle sprzedawane
w sklepach samoobslugowych, elementy podobienstwa i réznic wizualnych miedzy kolidujacymi ze
soba oznaczeniami okazuja sie zatem mie¢ wieksze znaczenie niz elementy podobienstwa i réznic
fonetycznych i konceptualnych miedzy wspomnianymi oznaczeniami.

Z calo$ciowej oceny tych elementéw podobienstwa i réznicy wynika, ze kolidujace ze soba oznaczenia,
przynajmniej cztery wczesniejsze graficzne wspdlnotowe znaki towarowe Coca-Cola i zgloszony znak
towarowy Master, wykazuja niski stopieni podobienistwa, przy czym réznice fonetyczne i konceptualne
miedzy nimi sa pomimo elementéw rdéznicy wizualnej neutralizowane przez elementy calo$ciowego
podobienistwa wizualnego, majacego wieksze znaczenie. Natomiast wcze$niejszy brytyjski znak
towarowy C, ze wzgledu w szczegélnosci na swoja krotkosé, jest odmienny od zgloszonego znaku
towarowego Master.

Co wiecej, ta calosciowa ocena jest zgodna z orzecznictwem, wedlug ktérego znaki towarowe
obejmujace rdznice jednoczesnie pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym wykazywaly
jednakze w ramach oceny ogdétu niski lub bardzo niski stopieft podobieristwa [zob. podobnie wyrok
z dnia 23 wrze$nia 2009 r., Arcandor/OHIM - dm drogerie markt (S-HE), T-391/06, EU:T:2009:348,
pkt 54; ww. w pkt 40 wyrok SPA GROUP, EU:T:2012:34, pkt 54].

W trzeciej i ostatniej kolejnosci nalezy uscislic konsekwencje wspomnianej calo$ciowej oceny
podobienstwa dla celéw zastosowania w niniejszym przypadku art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/20009.

Z orzecznictwa przytoczonego w pkt 26, 27 i 31-33 powyzej wynika, Ze istnienie podobienistwa, nawet
niewielkiego, miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami stanowi przeslanke stosowania art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 i ze stopien tego podobienistwa stanowi istotny czynnik dla oceny zwigzku
miedzy wspomnianymi oznaczeniami.

W niniejszym przypadku calo$ciowa ocena majaca na celu ustalenie istnienia w odczuciu wlasciwego
kregu odbiorcéw zwiazku miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi na podstawie art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 prowadzi do wniosku, ze w S$wietle stopnia podobienstwa, nawet
niewielkiego, miedzy tymi znakami towarowymi, istnieje prawdopodobienstwo, ze ten krag odbiorcéw
moglby dostrzegac taki zwiazek. Nawet jesli kolidujace ze soba oznaczenia sa bowiem nieznacznie
podobne, nie jest niewyobrazalne, ze wlasciwy krag odbiorcéw dostrzega zwiazek miedzy nimi i nawet
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w braku prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad ma sklonno$¢ do przenoszenia wizerunku
i warto$ci wezesniejszych znakdéw towarowych na towary opatrzone zgloszonym znakiem towarowym
(zob. podobnie ww. w pkt 25 wyrok BEATLE, EU:T:2012:177, pkt 71). I tak, wbrew temu, co
stwierdzila Izba Odwolawcza w pkt 33 zaskarzonej decyzji, kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja
stopient podobienistwa wystarczajacy w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 32 powyzej, by
wlasciwy krag odbiorcéw kojarzyl zgloszony znak towarowy z wcze$niejszymi wspélnotowymi znakami
towarowymi, to znaczy dostrzegal zwiazek w rozumieniu wspomnianego artykutu.

Wynika z tego, ze Izba Odwotawcza powinna byla zbadaé pozostate przestanki stosowania art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. pkt 25 powyzej). Izba ta zas, mimo ze stwierdzila, iz wczesniejsze
znaki towarowe przytoczone w sprzeciwie ciesza sie duzg renoma, nie wypowiedziala sie co do istnienia
prawdopodobienistwa, ze uzywanie bez uzasadnionej przyczyny zgloszonego znaku towarowego
powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub renomy wczeéniejszych
znakéw towarowych badz tez dziataloby na ich szkode. Jako ze kwestia ta nie zostala zbadana przez
Izbe Odwolawczy, nie nalezy do Sadu orzekanie co do niej po raz pierwszy w ramach
przeprowadzania przez niego kontroli zgodnosci z prawem zaskarzonej decyzji [zob. podobnie wyroki:
z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, Zb.Orz., EU:C:2011:452, pkt 72, 73; z dnia
14 grudnia 2011 r., V6lkI/OHIM — Marker Vélkl (VOLKL), T-504/09, Zb.Orz., EU:T:2011:739, pkt 63;
ww. w pkt 25 wyrok BEATLE, EU:T:2012:177, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo].

Do Izby Odwolawczej bedzie naleze¢ zatem zbadanie wspomnianych przestanek stosowania przy
uwzglednieniu stopnia podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami, wprawdzie niskiego,
lecz jednakze wystarczajacego, by wlasciwy krag odbiorcéw kojarzyt zgloszony znak towarowy
z wczesniejszymi wspdélnotowymi znakami towarowymi, to znaczy dostrzegal zwigzek w rozumieniu
wspomnianego artykutu.

Z tego wzgledu drugi zarzut szczegétowy nalezy uwzglednic.
W rezultacie nalezy uznac pierwsza cze$¢ jedynego zarzutu za zasadna.

Ponadto Sad uznaje za wlasciwe zbadanie drugiej czesci jedynego zarzutu, aby rozstrzygnac
w odniesieniu do niniejszego sporu, jakie dowody nalezy wzia¢ pod uwage podczas badania przestanek
stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/20009.

W przedmiocie czesci drugiej

W drugiej czesci jedynego zarzutu skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza popelnita blad, odmawiajac
wziecia pod uwage w ramach oceny na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 dowoddéw
dotyczacych sposobu, w jaki interwenient sprzedaje swoje towary w praktyce i w jaki — jak mozna
zalozy¢ — interwenient chce korzysta¢ ze zgloszonego znaku towarowego, mianowicie na towarze
nasladujacym wizerunek wcze$niejszych znakéw towarowych i wizualne symbole napojéw skarzacej.
W tym wzgledzie podnosi, Ze ocena nienaleznej korzysci wedlug orzecznictwa dotyczacego
wspomnianego artykulu nie ogranicza si¢ do zgltoszonego znaku towarowego, lecz powinna opierac sie
na wszystkich okolicznos$ciach danego przypadku, w szczegélnosci wskazéwkach co do zamiaréw
interwenienta.

OHIM i interwenient nie zgadzaja si¢ z argumentami skarzacej. W szczegélnosci interwenient
utrzymuje, ze przedstawione przez skarzaca dowody dotyczace handlowego wykorzystywania
zgloszonego znaku towarowego sa pozbawione znaczenia w niniejszym przypadku i slusznie zostaly
odrzucone przez Izbe Odwolawcza, jako ze ocena na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 powinna uwzglednia¢ tylko znak towarowy, o ktdérego rejestracje sie zwrécono.
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Wstepnie nalezy przypomnieé, ze czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub
renomy wczesniejszego znaku towarowego jest w szczegdlnosci ustalone w przypadku préby
oczywistego wyzysku i wykorzystania slynnego znaku towarowego (ww. w pkt 25 wyrok
SPA-FINDERS, EU:T:2005:179, pkt 51; ww. w pkt 26 wyrok nasdaq, EU:T:2007:131, pkt 55; ww.
w pkt 25 wyrok BEATLE, EU:T:2012:177, pkt 63) i ze z tego wzgledu odnosi si¢ do tego pojecie
»prawdopodobienistwa pasozytnictwa”. Innymi slowy, chodzi tu o zagrozenie, ze wizerunek
renomowanego znaku towarowego lub przywolywane przez niego wtasciwosci zostana przeniesione na
towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym, co ulatwi ich sprzedaz dzieki ustanowieniu
skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym cieszacym sie renoma [ww. w pkt 25 wyrok VIPS,
EU:T:2007:93, pkt 40; wyrok z dnia 22 maja 2012 r., Environmental Manufacturing/OHIM - Wolf
(Przedstawienie glowy wilka), T-570/10, Zb.Orz., EU:T:2012:250, pkt 27].

Prawdopodobienstwo pasozytnictwa odrdznia sig, po pierwsze, od ,prawdopodobienistwa rozmycia”,
pojecia, zgodnie z ktérym szkoda wyrzadzona charakterowi odrézniajacemu wcze$niejszego znaku
towarowego zostaje zazwyczaj ustalona, gdy uzywanie znaku towarowego, o ktdérego rejestracje sie
zwrécono, skutkowaloby tym, ze wczesniejszy znak towarowy nie bylby w stanie wzbudzi¢ juz
natychmiastowego skojarzenia z towarami, dla ktérych jest zarejestrowany i uzywany, a po drugie, od
»prawdopodobienistwa przy¢mienia”, pojecia, zgodnie z ktérym szkoda wyrzadzana renomie
wczesniejszych znakéw towarowych zostaje zazwyczaj ustalona, gdy towary, dla ktérych zwrécono sie
o rejestracje znaku towarowego, bylyby odbierane przez odbiorcéw w taki sposéb, ze zmniejszytaby sie
sita przyciggania wczesniejszego znaku towarowego (zob. podobnie ww. w pkt 25 wyrok
SPA-FINDERS, EU:T:2005:179, pkt 43, 46; ww. w pkt 26 wyrok nasdaq, EU:T:2007:131, pkt 55; ww.
w pkt 25 wyrok BEATLE, EU:T:2012:177, pkt 63).

Wedlug utrwalonego orzecznictwa stwierdzenie prawdopodobienstwa pasozytnictwa podobnie jak
prawdopodobienstwa rozmycia lub przyémienia, moze zosta¢ ustalone w szczegélnosci w drodze
logicznej dedukcji na podstawie wynikéw analizy prawdopodobienistwa, o ile nie ogranicza si¢ ona do
zwyklych przypuszczen, oraz przy uwzglednieniu praktyk przyjetych w danym sektorze handlu, a takze
wszystkich innych okolicznosci danej sprawy [zob. podobnie ww. w pkt 26 wyrok nasdagq,
EU:T:2007:131, pkt 54; ww. w pkt 25 wyrok BEATLE, EU:T:2012:177, pkt 62, ww. w pkt 82 wyrok
Przedstawienie glowy wilka, EU:T:2012:250, pkt 52, potwierdzony w tym punkcie wyrokiem z dnia
14 listopada 2013 r., Environmental Manufacturing/OHIM, C-383/12 P, Zb.Orz., EU:C:2013:741,
pkt 43].

W szczegblnosci Trybunal orzekl, ze w ramach calo$ciowej oceny w celu ustalenia czerpania
nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego nalezy
uwzgledni¢ fakt, ze uzywanie opakowan i flakonéw podobnych do opakowarn i flakonéw imitowanych
perfum stuzylo wykorzystaniu do celéw reklamowych charakteru odrézniajacego i renomy znakéw
towarowych, pod ktérymi perfumy te byly sprzedawane. Trybunal réwniez usciélil, ze kiedy osoba
trzecia probowala poprzez uzywanie oznaczenia podobnego do cieszacego sie renoma znaku
towarowego dziala¢ w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz
wykorzysta¢, bez zadnej rekompensaty finansowej i bez podjecia ze swej strony zadnego wysitku
w tym kierunku, wysilek handlowy wlozony przez wlasciciela wczes$niejszego znaku towarowego
w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzysci z takiego uzywania winno zostaé
uznane za czerpanie nienaleznej korzys$ci z charakteru odrézniajacego lub renomy wspomnianego
znaku (wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal i in., C-487/07, Zb.Orz., EU:C:2009:378, pkt 48, 49).

W niniejszym przypadku jest bezsporne, ze skarzaca przedstawila w toku postepowania w sprawie
sprzeciwu dowody dotyczace handlowego wykorzystywania przez interwenienta znaku towarowego,
o ktérego rejestracje wniesiono. Dowody te obejmowaly zeznanie L. Ritchie, doradczyni prawnej
skarzacej, z dnia 23 lutego 2011 r., do ktérego dotaczyta ona zrzuty ekranu wydrukowane w dniu
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16 lutego 2011 r. z witryny internetowej interwenienta, www.mastercola.com. Te zrzuty ekranu mialy
na celu wykazanie, ze interwenient uzywa w handlu zgloszony znak towarowy w szczegdélnosci
w nastepujacej postaci:

Izba Odwolawcza w pkt 34 zaskarzonej decyzji uznala, ze gdyby na podstawie dowodéw mialo sie
okaza¢, ze interwenient ,celowo przyjal takie same przedstawienie, wizerunek, stylizacje, czcionke
i sposéb konfekcjonowania” jak skarzaca, ,mogtaby [ona] wtedy rozsadnie podnies¢, ze [interwenient]
ma zamiar czerpa¢ nienalezng korzy$¢ z renomy wcze$niejszych znakéw towarowych”. Jednakze ,nie
moglaby tego uczyni¢ w kontekscie szczegdlnych przepiséw art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009,
ktory powinien odnosi¢ sie tylko do znaku towarowego [interwenienta] objetego zgloszeniem do
rejestracji”.

Nalezy stwierdzi¢, ze ta ocena dokonana przez Izbe Odwolawcza odbiega od orzecznictwa
przytoczonego w pkt 82-85 powyzej, zgodnie z ktérym prawdopodobienstwo pasozytnictwa na
podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 moze zosta¢ ustalone w szczegdlnosci w drodze
logicznego wnioskowania opartego na wynikach analizy prawdopodobienstwa i uwzgledniajacego
praktyki przyjete w danym sektorze handlu, a takze wszystkie inne okolicznosci danej sprawy, w tym
uzywanie przez wlasciciela zgloszonego znaku towarowego opakowan podobnych do opakowan dla
towaréw wlasciciela wcze$niejszych znakéw towarowych. I tak orzecznictwo to nie ogranicza w zaden
sposéb wylacznie do zgloszonego znaku towarowego okolicznosci, ktére nalezy wzia¢ pod uwage dla
celéw ustalenia prawdopodobienstwa pasozytnictwa, mianowicie prawdopodobiefistwa czerpania
nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszych znakéw towarowych, lecz
umozliwia takze uwzglednienie wszystkich dowodéw stuzacych przeprowadzeniu wspomnianej analizy
prawdopodobienistwa co do zamiaréw wtlasciciela zgloszonego znaku towarowego, a tym bardziej,
uwzglednienie dowodéw dotyczacych rzeczywistego handlowego wykorzystywania zgloszonego znaku
towarowego.

Dowody dotyczace handlowego wykorzystywania zgloszonego znaku towarowego, takie jak
przedstawione przez skarzaca w toku postepowania w sprawie sprzeciwu, stanowia w sposéb oczywisty
materialy istotne dla celéw ustalenia prawdopodobienistwa pasozytnictwa w niniejszym przypadku.

Z tego wzgledu nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza popetnita btad, odrzucajac te dowody w ramach
zastosowania w niniejszym przypadku art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

Whniosku tego nie moze podwazy¢ twierdzenie OHIM, zgodnie z ktérym skarzaca moglaby powolac¢ sie

na te dowody w ramach postepowania w sprawie stwierdzenia naruszenia na podstawie art. 9 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009. Takie twierdzenie pomija bowiem systematyke wspomnianego
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rozporzadzenia i cel postepowania w sprawie sprzeciwu przewidzianego w art. 8 tego rozporzadzenia,
ktéry zasadza sie w imie pewnosci prawa i dobrej administracji na zapewnieniu, ze nie beda wcze$niej
rejestrowane znaki, ktérych uzywaniu mozna by sie pézniej skutecznie sprzeciwi¢ w sadzie (zob.
podobnie wyroki: z dnia 29 wrzesnia 1998 r., Canon, C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, pkt 21; z dnia
6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01, Rec, EU:C:2003:244, pkt 59; z dnia 13 marca 2007 r., OHIM/Kaul,
C-29/05 P, Zb.Orz., EU:C:2007:162, pkt 48).

Jednakze, jak zauwazono w pkt 75 powyzej, skoro kwestia ewentualnej nienaleznej korzysci, ktéra
miano by czerpa¢ z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszych znakéw towarowych nie
zostala zbadana przez Izbe Odwolawcza, nie nalezy do Sadu orzekanie co do niej po raz pierwszy
w ramach przeprowadzania przez niego kontroli zgodno$ci z prawem zaskarzonej decyzji [zob.
podobnie ww. w pkt 75 wyroki: Edwin/OHIM, EU:C:2011:452, pkt 72, 73; VOLKL, EU:T:2011:739,
pkt 63; ww. w pkt 25 wyrok BEATLE, EU:T:2012:177, pkt 75 i przytoczone tam orzecznictwo].

Do Izby Odwotawczej nalezy zatem podczas badania przestanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 (zob. pkt 76) uwzglednienie dowoddéw dotyczacych handlowego wykorzystywania
zgloszonego znaku towarowego, takich jak przedstawione przez skarzaca w toku postepowania
W sprawie sprzeciwu.

W rezultacie nalezy uzna¢ druga czes$¢ jedynego zarzutu za zasadna.

W $wietle calos$ci poprzedzajacych rozwazan nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji na
podstawie pierwszej czesci oraz ponadto drugiej czesci jedynego zarzutu.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania kosztami zostaje obciazona, na Zzadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz OHIM i interwenient przegrali sprawe, nalezy, po pierwsze, obciazy¢ OHIM, zgodnie
z zadaniami skarzacej, jego wlasnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez skarzaca, a po
drugie, postanowi¢, ze interwenient pokryje wlasne koszty.
Z powyzszych wzgledéw
SAD (6sma izba)

orzeka, co nastepuje:
1) Stwierdza si¢ niewaznos$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach

Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 29 sierpnia 2012 r. (sprawa

R 2156/2011-2).

2) OHIM pokrywa, oprocz wlasnych kosztow, koszty poniesione przez The Coca-Cola
Company.

3) Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) pokrywa wlasne koszty.

Gratsias Kancheva Wetter

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 11 grudnia 2014 r.
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