g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (piata izba)

z dnia 12 lutego 2015 r.*

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie graficznego
wspdlnotowego znaku towarowego B — Wczesniejszy graficzny miedzynarodowy znak towarowy
przedstawiajacy dwa rozpostarte skrzydla — Wzgledne podstawy odmowy rejestracji —
Brak prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad — Artykutl 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE)
nr 207/2009 — Brak naruszenia renomy — Artykul 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009
W sprawie T-505/12

Compagnie des montres Longines, Francillon SA, z siedzibg w Saint-Imier (Szwajcaria),
reprezentowana przez adwokata P. Gonzdleza-Buena Cataldna de Océn,

strona skarzaca,
przeciwko
Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu poczatkowo przez F. Matting, a nastepnie przez P. Bullocka, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,
w ktdrej druga strong w postepowaniu przed Izbg Odwolawcza OHIM byt
Xiuxiu Cheng, zamieszkaly w Budapeszcie (Wegry),
majacej za przedmiot skarge na decyzje Piatej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 14 wrze$nia 2012 r.
(sprawa R 193/2012-5), dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Compagnie des montres
Longines, Francillon SA a Xiuxiu Chengiem,

SAD (piata izba),

w skladzie: A. Dittrich, prezes, J. Schwarcz (sprawozdawca) i V. Tomljenovi¢, sedziowie,
sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 19 listopada 2012 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sagdu w dniu 12 lutego
2013 r,,

uwzgledniwszy decyzje z dnia 25 marca 2013 r. odmawiajaca wydania zgody na zlozenie repliki,

* Jezyk postepowania: angielski.
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uwzgledniwszy zmiany w skladzie izb Sadu,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 marca 2014 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 20 lipca 2009 r. Xiuxiu Cheng dokonal w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego
znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wystapiono, jest nastepujace oznaczenie graficzne
w kolorach czarnym i bialym:

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 9 i 25 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej 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 9: ,optyczne okulary przeciwstoneczne”;
— klasa 25: ,,0dziez i buty”.

Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 84/2010 z dnia 10 maja 2010 r.

W dniu 30 lipca 2010 r. skarzaca, Compagnie des montres Longines Novartis AG, wniosta na
podstawie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku
towarowego dla towaréw wskazanych w pkt 3 powyze;j.

Sprzeciw zostal oparty na odtworzonym ponizej wcze$niejszym graficznym miedzynarodowym znaku

towarowym nr 401319, wywolujacym skutki miedzy innymi w Niemczech, w Austrii, w Beneluksie,
w Bulgarii, w Hiszpanii, w Estonii, we Francji, w Grecji, na Wegrzech, we Wloszech, na Lotwie, na
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Litwie, w Portugalii, w Republice Czeskiej, w Rumunii, w Stowacji i w Stowenii, oznaczajacym miedzy
innymi towary nalezace do klasy 14 i odpowiadajace nastepujacemu opisowi: ,zegarki, mechanizmy do
zegarkdéw, obudowy, tarcze, paski do zegarkéw, przybory zegarmistrzowskie; czasomierze; chronografy;
urzadzenia sportowego pomiaru czasu; zegary z wahadlem, miniaturowe zegary i budziki; wszystkie
urzadzenia do pomiaru czasu, zegarki, wyroby jubilerskie i bizuteria; instalacje wskazujace rozklad
godzinowy, przyrzady i tablice wskazujace czas”.

‘QF’

W uzasadnieniu sprzeciwu przywolano podstawe odmowy rejestracji okreslona w art. 8 ust. 1 lit. b)
i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

Decyzja z dnia 25 listopada 2011 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalitl sprzeciw w catosci na tej podstawie, ze
towary oznaczone rozpatrywanymi znakami towarowymi réznily sie od siebie, a zatem przestanki
konieczne do zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 nie zostaly spetnione. Co
sie¢ tyczy uzasadnienia sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 Wydzial
Sprzeciwow stwierdzil, ze skarzacej nie udalo sie wykaza¢ w odniesieniu do wszystkich istotnych
z punktu widzenia niniejszej sprawy panstw czlonkowskich, iz wcze$niejszy miedzynarodowy znak
towarowy cieszy sie renoma dla towaréw z kategorii ,zegarmistrzostwo i przyrzady do pomiaru czasu”
nalezacych do klasy 14 — jedynej klasy, dla ktérej powolywano sie na renome.

W dniu 25 stycznia 2012 r. skarzaca wniosta do OHIM na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009 odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 14 wrze$nia 2012 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzjg”) Piata Izba Odwotawcza oddalita
odwotanie, potwierdzajac w calosci decyzje Wydzialu Sprzeciwéw.

Po pierwsze, Izba Odwolawcza stwierdzita zasadniczo w odniesieniu do wlasciwego kregu odbiorcow,
do ktérego kierowane byly towary chronione kolidujacymi ze soba znakami, ze krag 6w skladal sie
zaréwno z og6lu odbiorcéw, jak i z profesjonalistéw specjalizujacych sie w branzy zegarmistrzowskiej,
a takze ze w obu tych przypadkach odbiorcéw nalezalo uznaé¢ za wlasciwie poinformowanych oraz
dostatecznie uwaznych i rozsadnych.

Po drugie, Izba Odwotawcza uznala, ze rozpatrywane towary réznia sie od siebie zaréwno ze wzgledu
na swoj charakter, jak i na kanaly dystrybucji. W ocenie Izby Odwotawczej towary te nie pozostaja
w stosunku konkurencji ani tez nie s3 wzgledem siebie komplementarne. Ustalifa ona, ze wobec braku
jakiegokolwiek podobienistwa miedzy towarami jedna z przestanek koniecznych do zastosowania art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 nie zostala spelniona, a zatem nie moglo zaistnie¢
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad w rozumieniu tego przepisu.

Po trzecie, co si¢ tyczy zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, Izba Odwotawcza
stwierdzila na wstepie, ze w swej ocenie uwzgledni takze dowody uzupelniajace dotyczace renomy
towaréw z kategorii ,zegarmistrzostwo i przyrzady do pomiaru czasu” nalezacych do klasy 14, ktére
skarzaca przedstawila po raz pierwszy w postepowaniu przed Izba Odwotawcza i ktére dolaczaly sie
do dowoddéw przedstawionych juz w tym wzgledzie w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeciwow.

Nastepnie Izba Odwolawcza stwierdzila, ze jakkolwiek wspomniane, przedstawione przez skarzaca
dowody jednoznacznie wykazywaly, iz jej towary sa bardzo popularne i sa sprzedawane na wtasciwym
rynku od ponad wieku, to dowodzily one réwniez, ze owe towary nie byly zwykle — a wrecz prawie
nigdy — oznaczane wylacznie rozpatrywanym w niniejszej sprawie oznaczeniem. Przeciwnie,
umieszczony na nich znak towarowy skladal sie z polaczenia graficznego znaku towarowego, na
ktérym zostal oparty sprzeciw, ze stylizowanym stowem ,longines”.
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Wreszcie Izba Odwotawcza stwierdzila, ze nie zostalo wykazane, iz graficzny miedzynarodowy znak
towarowy, na ktérym zostal oparty sprzeciw, bylby w braku stowa ,longines” samodzielnie
rozpoznawany w kontekscie ,zegarmistrzostwa i przyrzadéw do pomiaru czasu” przez znaczaca czes$é
wlasciwego kregu odbiorcéw na istotnej czesci terytorium Bulgarii, Beneluksu, Republiki Czeskiej,
Danii, Estonii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Wegier, Wtoch, Litwy, Lotwy, Portugalii, Rumuni, Stowacji
i Stowenii. W ocenie Izby Odwolawczej skarzaca nie wykazala, ze wlasciwy krag odbiorcéw
skojarzylby bez szczegdélnego wysitku omawiany graficzny znak towarowy z jej towarami ze wskazanej
kategorii.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie OHIM i drugiej strony w postepowaniu przed Izba Odwolawcza kosztami postepowania.
OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi w catosci;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. Zarzut drugi dotyczy naruszenia art. 8 ust. 5 wspomnianego
rozporzadzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia
nr 207/2009

Skarzaca podnosi w istocie, ze Izba Odwolawcza blednie stwierdzita brak podobienstwa miedzy
towarami oznaczonymi omawianymi znakami towarowymi i nie uwzglednita wizualnych
i konceptualnych podobienstw miedzy tymi znakami. W konsekwencji Izba Odwotawcza niestusznie
doszta do przekonania, ze w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009.

OHIM nie zgadza si¢ z argumentami skarzacej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli z powodu
identycznosci z wczesniejszym znakiem towarowym lub podobienstwa do niego i identycznosci lub
podobienistwa towaréw lub ustug objetych tymi dwoma znakami towarowymi istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym wcze$niejszy znak
towarowy jest chroniony. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad obejmuje rdéwniez
prawdopodobienistwo skojarzenia z wczes$niejszym znakiem towarowym.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobiefistwo wprowadzenia w blad istnieje, jesli krag
odbiorcéow moze uzna¢, ze dane towary lub uslugi pochodza z tego samego przedsiebiorstwa lub
ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo. Prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad
nalezy ocenia¢ calo$ciowo, zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczen i towaréw lub ustug
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przez wlasciwy krag odbiorcéw, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych
w danym przypadku, a w szczegélnosci wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen
a podobienistwem oznaczonych towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r.,
Laboratorios RTB/OHIM - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec,
EU:T:2003:199, pkt 30-33 i przytoczone tam orzecznictwo].

Na potrzeby tej calosciowej oceny przecietnego konsumenta danej kategorii towaréw lub uslug uwaza
sie za wlasciwie poinformowanego oraz dostatecznie uwaznego i rozsadnego. Nalezy jednak uwzgledni¢
okoliczno$¢, ze przecietny konsument rzadko kiedy ma mozliwo$¢ dokonania bezposredniego
poréwnania miedzy poszczegélnymi znakami i w tym zakresie musi ufa¢ ich niedoskonatemu
obrazowi zachowanemu w pamieci. Warto réwniez pamietaé, Ze poziom uwagi przecietnego
konsumenta moze rézni¢ sie¢ w zaleznosci od kategorii danych towaréw lub ustug (zob. ww. w pkt 22
wyrok GIORGIO BEVERLY HILLS, EU:T:2003:199, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo).

Do celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad zaklada jednoczesne istnienie identycznosci lub podobienstwa miedzy
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi oraz identyczno$ci lub podobienistwa oznaczonych tymi
znakami towaréw lub uslug. Mamy tu do czynienia z przestankami kumulatywnymi [wyrok z dnia
22 stycznia 2009 r., Commercy/OHIM - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Zb.Orz.,
EU:T:2009:14, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].

Ponadto im bardziej odrdzniajacy jest wczesniejszy znak towarowy, tym wieksze jest
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad. A zatem znaki towarowe, ktére maja charakter wysoce
odrézniajacy — samoistny lub wynikajacy z ich znajomosci na rynku — ciesza si¢ wieksza ochrona niz
te, ktorych charakter jest malo odrézniajacy. Charakter odrdzniajacy wczesniejszego znaku
towarowego, a w szczegdlnosci jego renoma, winny zatem by¢ brane pod uwage przy dokonywaniu
oceny, czy istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad [zob. wyroki: z dnia 17 kwietnia
2008 r., Ferrero Deutschland/OHIM, C-108/07 P, EU:C:2008:234, pkt 32, 33 i przytoczone tam
orzecznictwo; z dnia 28 pazdziernika 2010 r., Farmeco/OHIM - Allergan (BOTUMAX), T-131/09,
EU:T:2010:458, pkt 67].

Wreszcie nalezy przypomnie¢, ze do odmowy rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego wystarczy,
aby wzgledna podstawa rejestracji w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 istniata
w cze$ci Unii Europejskiej [zob. podobnie wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r., Mast-Jagermeister/OHIM —
Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie i in.), T-81/03, T-82/03 i T-103/03, Zb.Orz., EU:T:2006:397,
pkt 76 i przytoczone tam orzecznictwo].

To wlasnie w $wietle zasad wylozonych w pkt 21-26 powyzej nalezy rozpatrzy¢ pierwszy z zarzutow
podniesionych w niniejszej sprawie przez skarzaca.

W przedmiocie wlasciwego kregu odbiorcéw i poziomu wykazywanej przez niego uwagi

Na wstepie nalezy stwierdzi¢, Zze wczesniejszy znak towarowy jest znakiem miedzynarodowym
wywolujacym skutki miedzy innymi w niektérych panstwach czlonkowskich Unii, wymienionych
w pkt 6 powyzej. W rezultacie do celé6w ustalenia ewentualnego istnienia w przypadku kolidujacych ze
soba znakéw towarowych prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad nalezy mie¢ na uwadze punkt
widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw w tych panstwach cztonkowskich.

Nastepnie nalezy przypomnieé, ze zgodnie z orzecznictwem wlasciwy krag odbiorcéw sklada sie
z potencjalnych konsumentéw zaréwno towaréw oznaczanych przez wczesniejszy wspdélnotowy znak
towarowy, jak i towaréw objetych zgloszeniem znaku towarowego [zob. wyrok z dnia 30 wrze$nia
2010 r., PVS/OHIM — MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, EU:T:2010:419,
pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo]. Ponadto warto rowniez pamietaé, ze z orzecznictwa wynika,
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iz badanie podstaw odmowy rejestracji musi dotyczy¢ kazdego z towardw, dla ktérych wystapiono
o rejestracje znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 15 lutego 2007 r., BVBA Management,
Training en Consultancy, C-239/05, Zb.Orz., EU:C:2007:99, pkt 34).

Izba Odwolawcza stwierdzita w pkt 15 zaskarzonej decyzji, Zze sporne towary byly kierowane zaréwno
do ogétu odbiorcédw, jak i do profesjonalistéw specjalizujacych sie w branzy zegarmistrzowskiej, przy
czym w obu tych przypadkach odbiorcéw nalezalo uzna¢ za wlasciwie poinformowanych oraz
dostatecznie uwaznych i rozsadnych.

Skarzaca kwestionuje nie samo ustalenie wtasciwego kregu odbiorcéw i poziomu wykazywanej przez
nich uwagi, a jedynie to, ze ,prawdziwi klienci” i potencjalni klienci rozpatrywanych towaréw stanowia
kategorie, ktére w pewnym zakresie pokrywaja sie. Jej zdaniem konsument, ktéry dokonuje zakupu
niektérych z rozpatrywanych towaréw, moze réwniez nabywa¢ inne towary. Skarzaca podkresla
w szczegolnosci, ze osoby, ktére nabywaja kosztowne przedmioty i artykuly luksusowe, moga takze
nabywa¢ towary niedrogie. A zatem konsumenci omawianych tu towaréw stanowia te sama grupe.

Sad stwierdza, ze wszystkie rozpatrywane tu towary sa skierowane do ogétu odbiorcéw, a jesli chodzi
o towary chronione wczesniejszym znakiem towarowym — réwniez do profesjonalistéw
specjalizujacych sie¢ w branzy zegarmistrzowskiej. W rezultacie Izba Odwotawcza slusznie
przeprowadzila swoja ocene w odniesieniu do tak okreslonych odbiorcéw.

Co sie tyczy poziomu uwagi wlasciwego kregu odbiorcéw, nalezy stwierdzi¢, ze kategorie
rozpatrywanych tu towaréw zostaly okreslone w sposéb wystarczajaco szeroki, aby obja¢ réwniez te
z tych towaréw, ktére moga zosta¢ nabyte przez kazdego, to znaczy nawet przez konsumentéw
niewykazujacych wysokiego poziomu uwagi przy dokonywaniu zakupu.

W istocie nawet jezeli towary oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym i objete zgloszeniem
znaku towarowego optyczne okulary przeciwsloneczne, nalezace do klasy 9, w znacznej mierze nie sa
nabywane czesto, a ich zakupu dokonuje sie za posrednictwem sprzedawcy, czyli w okolicznosciach,
w ktérych poziom wuwagi przecietnego konsumenta nalezy uznaé za wyzszy niz zwykle,
a w konsekwencji za raczej wysoki [zob. podobnie wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r., Devinlec/OHIM —
TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Zb.Orz., EU:T:2006:10, pkt 63], to wciaz nie jest tak w przypadku
wszystkich tych towaréw, poniewaz niektére zegarki, niektére paski do zegarkéw, niektére budziki,
elementy fantazyjnej bizuterii czy nawet niektére optyczne okulary przeciwstoneczne moga by¢
nabywane bez pos$wiecenia temu przez konsumenta szczegélnej uwagi, zwlaszcza gdy chodzi o ,tanie”
towary.

Jezeli chodzi o poziom uwagi odbiorcéw nabywajacych objete zgloszeniem znaku towarowego odziez
i buty, nalezace do klasy 25, to z jednej strony nalezy zauwazy¢, ze ze wzgledu na to, iz s3 to towary
powszechnego uzytku, czesto nabywane i uzywane przez przecietnych konsumentéw, poziom uwagi
przy dokonywaniu ich zakupu nie bedzie wyzszy od przecietnego, z drugiej strony za$ nalezy
stwierdzi¢, ze poziom uwagi odbiorcéw nie jest tez nizszy od przecietnego, poniewaz rozpatrywane
towarowy stanowia artykuly z sektora mody, a w konsekwencji konsumenci zwracaja pewna uwage na
ich wyboér [zob. podobnie wyrok z dnia 10 listopada 2011 r., Esprit International/ OHIM — Marc O’Polo
International (Przedstawienie litery na kieszeni), T-22/10, EU:T:2011:651, pkt 45-47].

W przedmiocie poréwnania towaréw

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobienistwa danych towaréw nalezy uwzgledni¢
wszystkie istotne czynniki charakteryzujace wzajemny stosunek tych towaréw lub ustug. Powyzsze
czynniki obejmuja w szczegélnosci charakter tych towaréw lub uslug, ich przeznaczenie, sposéb
uzywania, podobnie jak to, czy towary te konkuruja ze sobg, czy tez sie¢ uzupelniaja. Pod uwage moga
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by¢ brane takze inne czynniki, na przykiad kanaly dystrybucji danych towaréw [zob. wyrok Sadu z dnia
11 lipca 2007 r., El Corte Inglés/OHIM - Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafos),
T-443/05, Zb.Orz., EU:T:2007:219, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie Izba Odwotawcza przychylita sie do wnioskéw Wydziatu Sprzeciwéw dotyczacych
istniejacej miedzy rozpatrywanymi towarami rdéznicy. Pokreslifa ona, ze towary te réznily sie zaréwno
z uwagi na swdj charakter, jak i na kanaly dystrybucji, oraz Ze nie pozostawaly one ze soba
w stosunku konkurencji. Izba Odwotawcza stwierdzita zatem ,catkowity brak podobienistwa towaréw”.

Dokladniej, odnoszac si¢ do ,optycznych okularéw przeciwslonecznych” objetych zgloszeniem znaku
towarowego, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze ich zadanie nie ma nic wspélnego z zadaniem
czasomierzy i bizuterii oznaczanych wczesniejszym znakiem towarowym. Wniosku tego nie zmienial
w jej ocenie fakt, ze zaréwno w jednym, jak i w drugim przypadku mogly one by¢ noszone jako
akcesoria mody. Estetyczny zamyst ,optycznych okularéw przeciwslonecznych” pozostawat jej zdaniem
drugorzedny wobec ich gléwnego zadania, jakim jest skorygowanie wady wzroku i ochrona oczu przed
nadmiarem $wiatfa.

Co sig tyczy objetych zgloszeniem znaku towarowego ,,0dziezy i butéw”, Izba Odwotawcza wskazata, ze
i tu podstawowym zadaniem tych towaréw bylo okrycie ciata ludzkiego i stép. Jej zdaniem ,bizuterie”
skarzacej rowniez nosi sie na ciele, jednak wylacznie ze wzgledéw estetycznych. A zatem zwiazek
miedzy tymi dwiema kategoriami towaréw byt zbyt luzny.

Izba Odwotawcza odparfa takze twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym rozpatrywane towary
uzupelniaja sie, poniewaz chodzi tu o akcesoria mody. Przeciwnie, w ocenie Izby Odwolawczej
zwigzek miedzy wspomnianymi towarami jest zbyt luzny. Okulary przeciwstoneczne sa zwykle
dobierane ze wzgledu na ich wlasciwosci techniczne, a nie z uwagi na to, by pasowaly do noszonego
zegarka lub kolczykéw. To samo odnosi sie jej zdaniem do odziezy i butéw, ktére nie sa zwykle
nabywane tak, aby $§cisle pozostawaly w zgodzie ze stylem zegarka i bizuterii, ktére nosimy. O ile
z uwagi na znaczenie, ktére konsument nadaje modzie, towary takie jak zegarki i okulary
przeciwstoneczne moga — lub nie — by¢ postrzegane jako akcesoria mody, o tyle zdaniem Izby
Odwolawczej ich podstawowe zadanie jest inne.

Wreszcie I1zba Odwolawcza odniosta si¢ do wyroku z dnia 7 grudnia 2010 r., Nute Partecipazioni i La
Perla/OHIM - Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T-59/08, Zb.Orz.,
EU:T:2010:500, pkt 36), stwierdzajac, ze wynika z niego, iz bizuteria i odziez damska naleza do
zblizonych segmentéw rynku, a zatem ze do zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009
wystarczy stwierdzenie pewnego stopnia podobienstwa miedzy znakami towarowymi. Jednakze
zdaniem Izby Odwolawczej Sad ani nie ustalil, ani nie potwierdzil istnienia podobienistwa miedzy
wspomnianymi powyzej towarami. Przeciwnie, w innej sprawie, zakonczonej wyrokiem z dnia
24 marca 2010 r., 2nine/OHIM - Pacific Sunwear of California (nollie) (T-363/08, EU:T:2010:114,
pkt 33-41) Sad potwierdzil wniosek Drugiej Izby Odwolawczej, ze towary nalezace do klasy 25
i towary nalezace do klasy 14 w rozumieniu porozumienia nicejskiego réznig si¢ od siebie i ze
opierajac si¢ na zwyklych rozwazaniach o naturze estetycznej, nie mozna ustali¢ ani ich podobienstwa,
ani domniemanego charakteru komplementarnego.

Skarzaca twierdzi, ze towary objete zgloszeniem znaku towarowego i towary chronione wczesniejszym
znakiem towarowym sa podobne. Jej zdaniem maja one ten sam charakter, identyczny cel
i przeznaczenie, uzupelniaja si¢, sa zamienne, a w zwiazku z tym konkurencyjne wzgledem siebie,
zaspokajaja podobne potrzeby, korzystaja z tych samych kanaléw dystrybucji i czesto sa sprzedawane
w tych samych placéwkach. Wreszcie utrzymuje ona z jednej strony, ze wsréd producentéw
powszechne stalo sie rozszerzanie dzialalnosci na kilka powiazanych rynkéw, rozciagajacych sie od
odziezy do kosmetykéw, a pomiedzy nimi réwniez na bizuterie, a z drugiej strony, ze konsumenci tych
towaréw stanowia te sama grupe oséb.

ECLIL:EU:T:2015:95 7
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OHIM nie zgadza sie z argumentami skarzacej.

Na wstepie nalezy podkresli¢, ze Izba Odwotawcza uznala, iz nie istnieje zadne prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad wlasciwego kregu odbiorcéw jedynie na podstawie poréwnania rozpatrywanych
towaréw. Jednakze niewielkie nawet podobienistwo miedzy rozpatrywanymi towarami zobowigzuje Izbe
Odwotawcza do sprawdzenia, czy ewentualny wysoki stopien podobieristwa miedzy oznaczeniami nie
moéglby wzbudzi¢ w odczuciu konsumenta prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad co do
pochodzenia towaréw [zob. podobnie ww. w pkt 36 wyrok PiraNAM disefio original Juan Bolafios,
EU:T:2007:219, pkt 40].

W tym wlasnie kontekscie nalezy zweryfikowaé, czy ocena Izby Odwolawczej, zgodnie z ktdra
rozpatrywane towary nie sa podobne, jest uzasadniona.

W tym wzgledzie nalezy przede wszystkim stwierdzi¢, ze towary, ktére nalezy poréwnywac
w niniejszym przypadku, a mianowicie z jednej strony ,optyczne okulary przeciwsloneczne”
oraz ,odziez i buty”, nalezace odpowiednio do klas 9 i 25 w rozumieniu porozumienia nicejskiego,
i z drugiej strony wymienione w pkt 6 powyzej rozmaite wyroby zegarmistrzowskie, jubilerskie
i bizuteryjne, nalezace do klasy 14 w rozumieniu wspomnianego porozumienia, naleza do zblizonych
segmentéw rynku.

Mozna w szczegdlnosci stwierdzi¢ — przez analogie do tego, co orzekl Sad w kontekscie oceny
dotyczacej art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 w sprawie zakonczonej wyrokiem z dnia
27 wrzeénia 2012 r., El Corte Inglés/OHIM - Pucci International (Emidio Tucci) (T-373/09,
EU:T:2012:500, pkt 66) — ze nawet jezeli wspomniane kategorie towaréw sa rézne, kazda z nich zawiera
towary, ktore czesto sa sprzedawane jako towary luksusowe, oznaczone stawnymi znakami towarowymi
uznanych kreatoréw i producentéw. Okoliczno$¢ ta wyraznie wskazuje na istnienie pewnej
pokrewnosci miedzy rozpatrywanymi towarami, zwlaszcza w branzy towaréw luksusowych.

Jednocze$nie w pkt 79 wyroku z dnia 27 wrzesnia 2012 r., Pucci International/ OHIM — El Corte Inglés
(Emidio Tucci) (T-357/09, EU:T:2012:499) Sad stwierdzil — wciaz w ramach oceny dotyczacej przepisu
przywolanego w pkt 47 powyzej — ze w branzy artykuléw luksusowych réwniez towary takie jak
okulary, wyroby jubilerskie, bizuteria i zegarki sa sprzedawane pod stawnymi znakami towarowymi
uznanych kreatoré6w i producentéw oraz ze producenci odziezy zwracaja sie w konsekwencji ku
rynkowi tych towaréw. Sad wywiédl z tego istnienie pewnej pokrewno$ci miedzy omawianymi
towarami.

Niemniej jednak, niezaleznie od tego, ze towary objete zgloszeniem znaku towarowego i te chronione
wczesniejszym znakiem towarowym, przypomniane w pkt 46 powyzej, naleza do zblizonych segmentéw
rynku, nalezy stwierdzi¢ w pierwszej kolejnosci, ze Izba Odwotawcza nie popelnila btedu, ustalajac, ze
réznig si¢ one ze wzgledu na swoj charakter, przeznaczenie i sposéb uzywania.

W istocie, po pierwsze, z wyjatkiem podobienstw miedzy niektérymi rodzajami materialéw takimi jak
szklo, ktére moga by¢ wykorzystywane przy produkcji optycznych okularéw przeciwslonecznych
i niektéorych wyrobéw zegarmistrzowskich czy jubilerskich, tworzywa, z jakich towary te sa
wytwarzane, s3 rozne.

Po drugie, odziez i buty, nalezace do klasy 25, sa wytwarzane, aby okrywa¢, ukrywaé, chronié i zdobi¢
cialo ludzkie. Optyczne okulary przeciwstoneczne sa produkowane przede wszystkim, aby zapewni¢
lepsze warunki widzenia i da¢ poczucie komfortu swoim uzytkownikom w okre§lonych warunkach
meteorologicznych, a zwlaszcza aby chroni¢ oczy przed dzialaniem promieni slonecznych. Zegarki
i inne wyroby zegarmistrzowskie stuza gtéwnie odmierzaniu i wskazywaniu czasu. Wreszcie bizuteria
i wyroby jubilerskie pelnia funkcje czysto dekoracyjna (zob. podobnie ww. w pkt 41 wyrok nollie,
EU:T:2010:114, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo).
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W drugiej kolejnosci nalezy wskazaé, ze z powodu odmiennego charakteru, przeznaczenia i sposobu
uzywania rozpatrywanych towaréw nie sa one wzgledem siebie ani konkurencyjne, ani zamienne.

W istocie skarzaca nie wykazala, by typowe bylo — mimo wskazanych powyzej réznic — ze konsument,
ktéry ma na przyklad zamiar zakupienia nowego zegarka, okreslonej bizuterii czy wyrobu jubilerskiego,
decyduje si¢ od razu naby¢ odziez, buty lub okulary przeciwsloneczne i na odwroét.

Analizujac ten aspekt bardziej doglebnie, nalezy dodatkowo stwierdzi¢, ze nie zostalo tez dowiedzione
twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktéorym w sektorze towaréw luksusowych i mody u podloza decyzji
o zakupie danego towaru lezy zwykle sam znak towarowy i jego prestiz wéréd konsumentéw, a nie
rzeczywista konieczno$¢ nabycia okreslonego przedmiotu ze wzgledu na jego funkcjonalno$¢ tudziez
dla zaspokojenia $ci$le okre$lonych potrzeb. Podobnie nalezy takze oddali¢ jako niedowiedzione
twierdzenie skarzacej, ze w omawianym sektorze konsumenci ogdlnie nie poszukuja konkretnych
towaréw, a raczej chca zaspokoi¢ swoje ,potrzeby hedonistyczne” lub sprawi¢ sobie chwilowa
przyjemnos¢, jaka daje dokonanie impulsywnego zakupu, poniewaz wyglad i warto$¢ tych towaréw
przewaza nad innymi czynnikami zwigzanymi z ich natura.

Dodatkowo nalezy stwierdzi¢, Ze uznanie zasadno$ci takich twierdzen pozbawiloby zasadniczo
znaczenia dokonywanie jakiegokolwiek rozréznienia miedzy towarami nalezacymi do sektora towaréw
luksusowych chronionych wlasciwymi znakami towarowymi, poniewaz teoria skarzacej dotyczaca
impulsywnego zakupu majacego sprawi¢ konsumentowi chwilowa przyjemnos¢ prowadzi do
stwierdzenia, ze rzeczywiste prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad moze istnie¢ niezaleznie od
poréwnywanych towardw, jezeli tylko naleza one wszystkie do wspomnianego sektora. Tymczasem
takie podejscie, za pomoca ktérego skarzaca pragnie dowie$¢ w rzeczywistosci zamiennosci wszystkich
rozpatrywanych towardw, jest w sposéb oczywisty sprzeczne z zasada specjalizacji znakéw towarowych,
ktora Sad musi uwzgledni¢ w dokonywanej przez siebie analizie zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009, i nienaleznie rozciaga zakres ochrony tych znakéw. Z tych samych
wzgledow nalezy oddali¢ jako niemajace znaczenia twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym omawiane
towary sa zamienne, poniewaz kazdy z nich moze stanowi¢ podarunek, a konsumenci dokonuja
wyboru pomiedzy jednym z nich pod wplywem chwili. W istocie przyjecie takiego luznego zwiazku
prowadziloby do uznania za podobne towaréw ewidentnie réznych pod wzgledem charakteru
1 przeznaczenia.

Dodatkowo nalezy podkresli¢, ze rynek wlasciwy, do ktérego naleza wspomniane powyzej towary, nie
moze ogranicza¢ sie wylacznie do rynku ,towaréw luksusowych” lub ,haute couture”, a ten ostatni
segment rynku nie moze tez zyska¢ szczegélnego znaczenia w niniejszym wypadku, poniewaz
kategorie towaréw chronione kolidujacymi ze soba znakami zostaly zdefiniowane w sposéb
wystarczajaco szeroki, aby obja¢ réwniez towary przeznaczone dla ,o0gétu odbiorcéw”, majace ceny
mieszczace sie¢ w granicach uznanych za ogdlnie dostepne, a takze niektére towary okreslane jako
tanie. Tymczasem skarzaca nie utrzymywala w stosunku do towaréw ,podstawowych” nalezacych do
tych segmentéw rynku, ze sa one réwniez nabywane przez konsumentéw w sposéb impulsywny
i hedonistyczny, w zwigzku z czym owi konsumenci mogliby bezkrytycznie zastepowac niektére towary
innymi.

W trzeciej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze wysuwajac swoje argumenty, skarzaca probuje w istocie
ustali¢ zwigzek komplementarno$ci miedzy omawianymi towarami.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem towary lub uslugi komplementarne to towary lub
ustugi, pomiedzy ktérymi istnieje Scisty zwigzek polegajacy na tym, ze jedne sa nieodzowne lub istotne
z punktu widzenia uzycia drugich, wobec czego konsumenci moga mysle¢, ze za produkcje tych
towarow lub za $wiadczenie tych ustug odpowiedzialne jest to samo przedsiebiorstwo. Z definicji
towary kierowane do réznych kregédw odbiorcéw nie moga mie¢ charakteru komplementarnego (zob.
podobnie ww. w pkt 48 wyrok Emidio Tucci, EU:T:2012:499, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo).

ECLIL:EU:T:2015:95 9
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Ponadto w mysl orzecznictwa estetyczna komplementarno$¢ moze stwarza¢ wystarczajacy stopien
podobiefistwa w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. Taka estetyczna
komplementarno$¢ musi wynika¢ z autentycznej potrzeby estetycznej, przejawiajacej sie w tym, ze
dany produkt uwazany jest za niezbedny lub istotny dla uzywania innego produktu, a konsumenci
traktuja uzywanie tych dwéch produktéw tacznie za normalne i zwyczajne. Owa komplementarno$é
z punktu widzenia estetycznego jest subiektywna i opiera si¢ na zwyczajach lub preferencjach
konsumentéw, ktére moga wynika¢ z wysitkéw marketingowych producentéw lub tez z samego
zjawiska mody (zob. ww. w pkt 48 wyrok Emidio Tucci, EU:T:2012:499, pkt 51 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Nalezy jednak podkresli¢, ze istnienie miedzy towarami stosunku estetycznej komplementarnosci nie
wystarcza do stwierdzenia podobiernstwa tych towaréw. Aby mozna bylo dokonac¢ takiego stwierdzenia,
konieczne jest jeszcze, by konsumenci uwazali za zwyczajne sprzedawanie tych towaréw pod tym
samym znakiem towarowym, co w normalnych warunkach oznacza, ze towary te maja w znacznej
mierze tych samych wytwércéw lub dystrybutoréw (zob. ww. w pkt 52 wyrok Emidio Tucci,
EU:T:2012:499, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo).

Sad uwaza, Ze w niniejszej sprawie stosowne jest dokonanie dwutorowej oceny podobienstwa
rozpatrywanych towaréw z uwagi na ich ewentualng komplementarno$¢. Z jednej strony nalezy
przeprowadzi¢ poréwnanie miedzy ,odzieza i butami” wskazanymi w zgloszeniu znaku towarowego
a rozmaitymi artykulami zegarmistrzowskimi, czasomierzami, wyrobami jubilerskimi i bizuteria
chronionymi wczes$niejszym znakiem towarowym i wymienionymi w pkt 6 powyzej. Z drugiej za$
strony poréwnaniu nalezy poddaé te ostatnie towary oraz ,optyczne okulary przeciwstoneczne” objete
zgloszeniem znaku towarowego.

Co sie tyczy pierwszej cze$ci pordwnania, nalezy stwierdzi¢, ze argumenty skarzacej nie wystarcza, aby
wykazad, iz rozpatrywane towary sa komplementarne z estetycznego punktu widzenia.

W tym wzgledzie z jednej strony skarzaca twierdzi, ze wszystkie rozpatrywane towary naleza do sektora
mody, a wrecz do sektora ,towaréw luksusowych”, a wlasciwi konsumenci poszukuja szczegdlnego
stylu i probuja wypracowaé wizerunek, ktéry bedzie ich wyrazal, dobierajac wedlug wilasnego gustu
caloksztalt elementéw ubioru i dodatkéw, ktére nabywaja, tak aby towary te wzajemnie si¢ uzupelnialy
Z drugiej strony utrzymuje ona, Ze wspomniane towary sa czesto nabywane jednoczesnie i w sposéb
powiazany.

Tymczasem nalezy przede wszystkim wskaza¢, ze Sad orzekl juz w przeszlo$ci, miedzy innymi
w wyroku z dnia 13 grudnia 2004 r., El Corte Inglés/OHIM — Pucci (EMILIO PUCCI) (T-8/03, Rec,
EU:T:2004:358, pkt 42), iz okoliczno$¢, ze sporne towary sa zwigzane z uroda, pielegnacja ciala,
wygladem fizycznym i osobistym wizerunkiem, nawet gdyby zostala dowiedziona, nie wystarczy, by
mozna je bylo uzna¢ za podobne, o ile w pozostalym zakresie znacznie réznia sie one pod wzgledem
wszystkich innych istotnych czynnikéw charakteryzujacych ich wzajemny stosunek.

Nastepnie nalezy przypomnie¢, ze chociaz poszukiwanie pewnej estetycznej harmonii w ubiorze
stanowi wspdlna ceche catego sektora odziezowego i mody, to wciaz jest to czynnik zbyt ogélny, aby
moéc samodzielnie uzasadni¢ komplementarno$¢ towaréw takich jak bizuteria i zegarki z jednej strony
oraz artykuly odziezowe z drugiej strony (zob. podobnie ww. w pkt 41 wyrok nollie, EU:T:2010:114,
pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).

W okoliczno$ciach niniejszej sprawy, zwazywszy na réznice pomiedzy analizowanymi towarami (zob.
pkt 49-56 powyzej), na skarzacej ciazy obowigzek wykazania istnienia wystarczajaco silnych zwiazkéw,
ktore tacza rozpatrywane towary z punktu widzenia estetyki, zwlaszcza poprzez przedstawienie
konkretnych okolicznosci, z ktérych Sad méglby wysnu¢ wniosek, ze wlasciwy krag odbiorcéw,
nabywajac te towary, rzeczywiscie dba o harmonijny wizerunek zewnetrzny.

10 ECLLEU:T:2015:95
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Otéz, po pierwsze, okoliczno$¢, ze przy zakupie zegarkéw lub innych artykuléw zegarmistrzowskich
konsument dokonuje swego wyboru, przyjmujac za decydujacy czynnik to, czy towary te pasuja do
ktéregokolwiek z elementéw jego ubioru lub do obuwia i na odwrét, a nie oceniajac gltéwnie
samoistne wlasciwosci tych towaréw, ich jako§¢ z punktu widzenia ich podstawowej funkcji (zob.
pkt 51 powyzej) i rozwazajac, zupelnie niezaleznie, ich wzér i ogélny wyglad, ani nie zostata wykazana
przez skarzacg, ani tez nie stanowi faktu notoryjnego.

Wysuwane przez skarzaca na rozprawie twierdzenie, zgodnie z ktérym konsument w Europie jest juz
do tego stopnia przyzwyczajony do pewnej jakosci technicznej rozpatrywanych towaréw, ze
okoliczno$¢ ta moze zosta¢ uznana za ,ustalong”, nie podwaza powyzej wyciagnietych wnioskéw,
poniewaz w rzeczywisto$ci nawet gdyby uznal prawdziwo$¢ tego twierdzenia, konsumenci zawsze
beda uwazali za stuszne dokonanie poréwnania rozmaitych towaréw w celu zaopatrzenia si¢ w te,
ktoérych jako$é jest wyzsza od jakosci towaréw konkurencyjnych, a takze w celu wybrania tych, ktérych
wlasciwosci i wzdr najbardziej odpowiadaja ich oczekiwaniom, przy czym wbrew temu, co twierdzi
skarzaca, rozwazania te moga ponadto uzasadnia¢ nawet istotne réznice w cenie poszczegélnych
towaréw. Powyzsze odnosi sie analogicznie do ,wyrobéw jubilerskich i bizuterii”. Chociaz kwestia
pewnego zgrania miedzy zwykle noszonym ubiorem i obuwiem z jednej strony a dodatkami
odziezowymi, bizuteria, zegarami i wyrobami jubilerskimi z drugiej strony moze by¢ istotna dla
niektérych konsumentéw przywiazujacych wieksza wage do mody, to wciaz nie mamy tu do czynienia
z wystarczajacym zwigzkiem miedzy analizowanymi towarami, ktdry jest wymagany przez orzecznictwo
przypomniane w pkt 59 i 60 powyzej. Ponadto, wbrew twierdzeniom skarzacej, te same rozwazania
maja zastosowanie do przypadku, gdy dany konsument nabywa inny zegarek lub druga pare okularéw
przeciwstonecznych, mimo ze posiada juz zegarek lub jedna pare okularéw. W szczegdélnosci nie
zostalo wykazane, ze — jak utrzymuje skarzaca — ,wiekszo$¢” wlasciwych konsumentéw dobiera
zawsze zegarki i okulary przeciwstoneczne do swojego ubioru w zaleznosci od czynnosci, jakie ma
zamiar wykonywac.

W tych okolicznosciach Sad orzeka, ze nie zostalo wykazane, by zegarki, inne artykuly
zegarmistrzowskie, wyroby jubilerskie i bizuteria byly ,nieodzowne lub istotne” z punktu widzenia
uzywania odziezy lub obuwia — i odwrotnie — tak aby mozna bylo stwierdzi¢ estetyczna
komplementarno$¢ miedzy tymi towarami.

Po drugie, nie zostalo tez wykazane, ze konsumenci uwazaja za zwyczajne, iz omawiane towary sa
sprzedawane pod tym samym znakiem towarowym, gléwnie ze wzgledu na to, ze maja w znacznej
mierze tych samych wytwércow lub dystrybutoréw.

Przede wszystkim podany przez skarzaca przyklad opierajacy sie na tym, ze niektdrzy kreatorzy mody,
ktérzy osiagneli sukces handlowy — skarzaca wymienia niektérych z nich, zamieszczajac odestania do
ich stron internetowych — produkuja obecnie nie tylko odziez i obuwie, ale tez dodatki, wlaczajac w to
zegarki, wyroby jubilerskie i bizuteri¢, wskazuje co najwyzej na wystepujace od niedawna zjawisko,
ktére musi zosta¢ uznane — na te chwile i w braku dowodéw przeciwnych — za majace raczej
marginalne znaczenie w calo$ciowej ocenie rozpatrywanego sektora rynku.

W tym zakresie podkreslenia wymaga bowiem istnienie duzych réznic w charakterze poréwnywanych
towaréw, w procesie ich wytwarzania, a takze w zakresie wiedzy koniecznej do wytworzenia produktu
wysokiej jakosci w kazdej z rozpatrywanych branzy. Tytulem przykladu nalezy wskazaé, ze
wyprodukowanie zegarka bransoletki wymaga albo znajomosci rzemiosta, albo zautomatyzowanej lub
wpolzautomatyzowanej szczegdlnie specjalistycznej linii produkcyjnej, w zwiazku z czym kazdy z tych
proceséw produkcji w sposéb oczywisty rézni sie od procesu produkcji odziezy czy obuwia, przy czym
nie mozna stwierdzi¢, ze do$wiadczenie zdobyte przez przedsigbiorstwo w produkcji jednego
z porownywanych towaréw zwieksza jego mozliwosci lub kompetencje w zakresie produkcji innych
z tych towaréw.
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W tych okolicznosciach nawet jesli uznaé, ze odestania do niektérych stron internetowych kreatoréw
mody, ktérzy odniesli sukces handlowy (zob. pkt 71 powyzej) pozwalaja przyja¢ za dowiedzione, ze
w sektorze towaréw luksusowych ten sam producent moze wytwarza¢ zarédwno towary objete
zgloszeniem znaku towarowego, jak i towary chronione przez wczes$niejszy znak towarowy, rozciagajac
w ten sposob zasieg niektérych renomowanych znakéw towarowych na inne branze, wciaz trzeba
stwierdzi¢, iz nie zostalo wykazane, ze konsumenci w sposéb konieczny wiedza o takiej praktyce na
rynku, ktéry nie ogranicza sie do rynku towaréw luksusowych, i ze zwyczajowo oczekuja oni, iz
odpowiedzialno$¢ za produkcje poszczegélnych z rozpatrywanych towarédw — na pierwszy rzut oka
niepowiazanych ze soba i nienalezacych tez do tej samej rodziny towaréw — moze spoczywaé na tym
samym przedsiebiorstwie. Ponadto wniosku tego nie podwaza wymienienie przez skarzaca na
rozprawie wielu innych renomowanych producentéw, ktérzy produkuja wszystkie rozpatrywane
towary, poniewaz wyliczenie to mialo charakter ogdlny i nie przedstawiono zadnych dowodéw na jego
poparcie. Niezaleznie od tego, nawet jesli uzna¢, ze producenci ci prébuja co do zasady wykorzysta¢
swdj sukces, opatrujac swoim znakiem towarowym szeroka game towardw, to wcigz nie mozna z tego
wywies¢, ze wplywa to na oczekiwania konsumentéw poza sektorem towaréw luksusowych.

W rezultacie nie zostalo wykazane, iz owi konsumenci domysliliby sie, ze istnieje jakikolwiek zwiazek
miedzy poréwnywanymi towarami lub Ze te ostatnie stanowia poszerzona game towaréw pochodzacych
z tego samego zrodla.

Z kolei, wbrew twierdzeniom skarzacej, podobienstwo rozpatrywanych towaréw nie moze tez by¢
wynikiem uwzglednienia miejsc ich sprzedazy i kanaléw ich dystrybugji.

W tym wzgledzie nalezy na wstepie przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem pod uwage mozna brac¢
jedynie ,obiektywne” warunki sprzedazy towaréw oznaczonych kolidujacymi ze soba znakami, czyli
takie, jakich mozna oczekiwaé w przypadku danej kategorii towaréw oznaczonych wspomnianymi
znakami [zob. analogicznie wyrok z dnia 23 wrze$nia 2009 r., Phildar/OHIM - Comercial Jacinto
Parera (FILDOR), T-99/06, EU:T:2009:346, pkt 68, 73 i przytoczone tam orzecznictwo].

Nastepnie w niniejszym wypadku nalezy stwierdzi¢, ze cho¢ nie jest wykluczone — w szczegdlnosci
w przypadku czesci rozpatrywanych towaréw nalezacych do sektora towaréw luksusowych — ze moga
one by¢ sprzedawane w tych samych miejscach, na przykltad w strefie wejsciowej ,wielomarkowych”
sklepéw z towarami luksusowymi, w sklepach powszechnie znanych i we flagowych sklepach znakéw
towarowych, w sklepach wolnoctowych, ale tez w niektérych dzialach doméw towarowych, to jednak
nie zostalo wykazane — i nie jest tez notoryjne — ze jest tak w przypadku wigkszosci rozpatrywanych
towaréw, a zwlaszcza w przypadku towaréw tanich, dostepnych dla kazdego. W kazdym razie nie
mozna stwierdzi¢, iz mimo réznicy w charakterze poréwnywanych towardéw, ich przeznaczenia i celu
wlasciwi konsumenci uznaja, ze istnieje miedzy nimi $cisty zwiazek i ze odpowiedzialno$¢ za ich
produkcje spoczywa na tym samym przedsigbiorstwie z tego tylko wzgledu, ze moga one w niektérych
wypadkach by¢ sprzedawane w tych samych placéwkach handlowych (zob. takze pkt 79 ponizej).

Co sie tyczy drugiej czesci oceny, o ktérej mowa w pkt 61 powyzej, odnoszacej sie do ewentualnego
istnienia komplementarnosci estetycznej miedzy z jednej strony optycznymi okularami stonecznymi,
objetymi  zgloszeniem znaku towarowego, a z drugiej strony zegarkami, artykulami
zegarmistrzowskimi, wyrobami jubilerskimi i bizuterig, chronionymi wcze$niejszym znakiem
towarowym, nalezy stwierdzi¢ — w sposéb analogiczny do przeprowadzonych powyzej wywoddéw — ze
rowniez w tym wypadku skarzaca nie wykazala owej komplementarnosci. W szczegélnosci trzeba
odnotowa¢, ze w zakresie, w jakim optyczne okulary stoneczne maja na celu zapewnienie lepszych
warunkéw widzenia i danie ich uzytkownikom poczucia komfortu w okreslonych warunkach
meteorologicznych, a zwlaszcza chronienie ich oczu przed dzialaniem promieni stonecznych (zob.
pkt 51 powyzej), Izba Odwolawcza stusznie uznala, ze konsumenci skupia raczej swoja uwage przede
wszystkim na wlasciwosciach optycznych i walorach ochronnych tych okularéw niz na tym, czy ich
wzor jest powiazany pod wzgledem estetycznym z zegarkiem, bizuteriga i wyrobami jubilerskimi —
innymi slowy na ich celach estetycznych. W tych okolicznosciach, i niezaleznie od dostarczonych
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przez skarzaca dowodéw na okoliczno$¢ wytwarzania okularéw przeciwstonecznych przez jej wlasne
przedsiebiorstwo, wspomniane powyzej towary nie sa nieodzowne czy istotne z punktu widzenia
uzywania optycznych okularéw przeciwstonecznych i odwrotnie.

Poza tym, co si¢ tyczy twierdzen skarzacej dotyczacej wspdlnych miejsc sprzedazy tych towaréw, nalezy
wskazaé, ze Sad orzekl juz w ww. w pkt 40 ww. w pkt 41 wyroku nollie (EU:T:2010:114)
i w przytoczonym tam orzecznictwie, ze fakt, iz pordwnywane towary moga by¢ sprzedawane w tych
samych placéwkach handlowych, takich jak duze centra handlowe lub supermarkety, nie ma
szczeg6lnego znaczenia, poniewaz w tych punktach sprzedazy mozna znalezé towary bardzo rdzne,
ktérym konsumenci nie przypisuja automatycznie tego samego pochodzenia.

W $wietle ogélu powyzszych rozwazan ani fakt, ze konsumenci rozpatrywanych towaréw moga
stanowi¢ po czesci te sama grupe osoéb, ani fakt, ze w sektorze towaréw luksusowych mozna wskaza¢
przyklady producentéw wytwarzajacych zaréwno towary objete zgloszeniem znaku towarowego, jak
i towary chronione wcze$niejszym znakiem towarowym, nie wystarcza — nawet rozpatrywane lacznie
z innymi twierdzeniami skarzacej — do stwierdzenia podobienstwa, chocby niklego, miedzy
rozpatrywanymi towarami.

W przedmiocie prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad

Jak zostalo juz stwierdzone w pkt 44 powyzej, Izba Odwotawcza uznala, iz nie istnieje zadne
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad wlasciwego kregu odbiorcéw jedynie na podstawie
poréwnania rozpatrywanych towaréw.

Skarzaca utrzymuje, ze Izba Odwolawcza nie zastosowata prawidtowo art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 i ze podobienstwo kolidujacych ze soba znakéw towarowych w potaczeniu
z podobienistwem oznaczonych tymi znakami towaréw rodzi prawdopodobieristwo wprowadzenia

w blad.

W tym wzgledzie w zakresie, w jakim stwierdzono juz w pkt 80 powyzej, ze Izba Odwotlawcza nie
popelnita bledu, uznajac, iz rozpatrywane towary nie wykazuja nawet nikltego podobiernstwa, oraz
majac na wzgledzie ww. w pkt 24 wyrok easyHotel (EU:T:2009:14, pkt 42), zgodnie z ktérym
prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 zaklada jednoczesne istnienie identycznosci lub podobienstwa miedzy kolidujacymi ze
soba znakami towarowymi oraz identycznosci lub podobienstwa oznaczonych tymi znakami towaréw
lub ustug, przy czym przestanki te maja charakter kumulatywny, Sad stwierdza, ze w niniejszej sprawie
Izba Odwotawcza nie popelnila takze bledu, wykluczajac wszelkie prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad jedynie na podstawie poréwnania rozpatrywanych towaréw.

Wobec braku podobienistwa miedzy spornymi towarami i z zastrzezeniem rozpoznania drugiego
zarzutu skarzacej dotyczacego przepisu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy doda¢, ze
powyzszego wniosku nie podwazaja rozmaite twierdzenia skarzacej odnoszace si¢ do podnoszonej
renomy wczeéniejszego znaku towarowego i czerpania przez zglaszajacego znak towarowy nienaleznej
korzysci z tej renomy, poniewaz twierdzenia te sa bezprzedmiotowe, jezeli nie zostala spelniona
choc¢by jedna z kumulatywnych przestanek przewidzianych przez art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego
rozporzadzenia. W istocie brak podobienstwa rozpatrywanych towaréw nie moze zosta¢
zrekompensowany w ramach calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad przez fakt,
ze sporne znaki towarowe sa podobne czy wrecz identyczne, i to niezaleznie od poziomu ich
znajomosci wéréd wiasciwych konsumentéw.

Wreszcie zwazywszy na okolicznos$ci niniejszej sprawy, Sad uwaza, ze nie ma potrzeby wypowiadac sie

w przedmiocie dopuszczalnosci poczynionych przez skarzaca odestan do dwoch orzeczen sadow
hiszpanskich wydanych w sprawie, ktéra uznala ona za analogiczna do niniejszej, czyli przede
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wszystkim do orzeczenia Tribunal Superior de Justicia de Madrid (najwyzszego trybunalu
sprawiedliwo$ci w Madrycie, Hiszpania) z dnia 13 marca 2013 r. i nastepnie orzeczenia Tribunal
Supremo (sadu najwyzszego, Hiszpania) z dnia 9 stycznia 2014 r., na mocy ktérego wspomniany
Tribunal Supremo odrzucit jako niedopuszczalng kasacje od wskazanego powyzej orzeczenia Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, ktéry z jednej strony stwierdzil niewazno$¢ decyzji Oficina Espafola
de Patentes y Marcas (hiszpanskiego urzedu patentowego) dotyczacej rejestracji znaku towarowego
identycznego ze znakiem zgloszonym w niniejszej sprawie, a z drugiej strony uniewaznil sama
rejestracje tego znaku, uznajac ja za pozbawiona skutkow.

W tym wzgledzie nawet gdyby bowiem wspomniane odestania mogly zosta¢ uznane za dopuszczalne,
to nalezy przypomnie¢, ze z utrwalonego orzecznictwa wynika, iz krajowe decyzje dotyczace rejestracji
w panstwach czlonkowskich i w drodze analogii decyzje o wykresleniu z rejestru lub o odmowie
rejestracji stanowia jedynie okolicznosci, ktére — nie majac decydujacego znaczenia — moga tylko by¢
brane pod uwage przy rozpatrywaniu zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego. Powyzsze
rozwazania odnosza sie takze do orzecznictwa sadéw panstw czlonkowskich [zob. podobnie wyroki:
z dnia 16 lutego 2000 r., Procter & Gamble/OHIM (Ksztalt mydla), T-122/99, Rec, EU:T:2000:39,
pkt 61; z dnia 19 wrze$nia 2001 r., Henkel/OHIM (Okragla czerwono-biala tabletka), T-337/99, Rec,
EU:T:2001:221, pkt 58]. Orzecznictwo to, wypracowane w kontekscie bezwzglednych podstaw odmowy
rejestracji, przez analogie znajduje zastosowanie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji.

Tymczasem nalezy zauwazy¢, ze w odrdznieniu od niniejszej sprawy sprawa, ktéra byla rozpatrywana
przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a nastepnie przez Tribunal Supremo, dotyczyla
szczeg6lnego przypadku, w ktérym rézne towary z klasy 9 porozumienia nicejskiego chronione
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi zostaly uznane za ,identyczne”. To wlasnie w takich
okolicznosciach faktycznych, z ktérych nie mozna wyciaga¢ konsekwencji dla niniejszej sprawy,
Tribunal Superior de Justicia de Madrid przeprowadzil ocene podobienstw miedzy omawianymi
znakami, stwierdzajac w ramach calosciowej oceny istnienie podobienstw, a w nastepstwie tego
istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad. Co sie tyczy postepowania kasacyjnego, Tribunal
Supremo oddalil skarge kasacyjna gléwnie ze wzgledéw proceduralnych, ktére takze nie moga mie¢
wplywu na niniejsze postepowanie.

W rezultacie pierwszy zarzut skarzacej nalezy oddalic.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzgdzenia nr 207/2009

Skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza popelnita blad w ocenie, uznajac, iz wczesniejszy znak
towarowy nie posiada renomy w zarejestrowanej postaci, to znaczy odrebnie od elementu stownego
»longines”. Przeciwnie, zdaniem skarzacej przestanki zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
207/2009 sa w niniejszej sprawie spelnione.

OHIM nie zgadza si¢ z argumentami skarzacej.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 207/2009 w wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku
towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 2 zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie rowniez, jezeli
jest on identyczny lub podobny do wcze$niejszego znaku i jest przeznaczony do rejestracji dla towaréw
lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych wczesniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli —
w przypadku wczesniejszego wspélnotowego znaku towarowego — cieszy sie on renoma w Unii i —
w przypadku wcze$niejszego krajowego znaku towarowego — cieszy si¢ on renoma w danym panstwie
czlonkowskim oraz jezeli uzywanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego
powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego
znaku towarowego badz tez dziatalo na ich szkode (zob. podobnie ww. w pkt 47 wyrok Emidio Tucci,
EU:T:2012:500, pkt 55).
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W mysl orzecznictwa celem art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nie jest uniemozliwienie
rejestracji kazdego znaku towarowego, ktéry bylby identyczny ze znakiem renomowanym lub
odznaczal sie wzgledem niego podobienstwem. Celem tego przepisu jest natomiast umozliwienie
wlascicielowi wcze$niejszego renomowanego krajowego znaku towarowego wniesienia sprzeciwu
wobec rejestracji znakéw towarowych, ktére moga by¢ szkodliwe dla renomy lub charakteru
odrézniajacego znaku wcze$niejszego lub ktére moga prowadzi¢ do czerpania nienaleznych korzysci
z tej renomy lub charakteru odrézniajacego (zob. podobnie ww. w pkt 47 wyrok Emidio Tucci,
EU:T:2012:500, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo). Powyzsze rozwazania w drodze analogii
znajduja zastosowanie, na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) w zwiazku z art. 8 ust. 5
wspomnianego powyzej rozporzadzenia do wczes$niejszych renomowanych znakéw towarowych, ktére
sa przedmiotem rejestracji miedzynarodowej wywotujacej skutki w panstwach cztonkowskich Unii.

W niniejszej sprawie, jak to juz zostalo przypomniane w pkt 13-15 powyzej, Izba Odwolawcza
stwierdzita zasadniczo, ze jakkolwiek przedstawione dowody jednoznacznie wykazywaly, iz jej towary
sa bardzo popularne i sa sprzedawane na wlasciwym rynku od ponad wieku, dowodzily one réwniez,
ze wspomniane towary nie byly ogdlnie oznaczane wylacznie rozpatrywanym w niniejszej sprawie
oznaczeniem, tylko zlozonym znakiem towarowym zawierajacym réwniez stylizowane stowo
slongines”. W ocenie Izby Odwotawczej sposéb uzywania rozpatrywanego w niniejszej sprawie
oznaczenia nie byl wystarczajacy dla udowodnienia, Ze znaczaca cze$¢ danego kregu odbiorcéw
z terytoridw panstw wymienionych w pkt 15 powyzej rozpoznaje to oznaczenie samodzielnie i bez
cze$ci stownej w kontek$cie zegarmistrzostwa i przyrzadéw do pomiaru czasu. Tymczasem nie mozna
ustali¢ renomy znaku towarowego in abstracto. Zdaniem Izby Odwotawczej skarzacej nie udalo sie
dowie$¢, ze wlasciwy krag odbiorcéw moglby bez szczegélnego wysitku skojarzy¢ oznaczenie graficzne
przedstawiajace ,skrzydlata klepsydre” z produkowanymi przez nig artykulami zegarmistrzowskimi
i przyrzadami do pomiaru czasu.

Skarzaca wysuwa w istocie twierdzenia, ktére mozna podzieli¢ na dwie grupy. Pierwsza grupa tych
twierdzen dotyczy faktu, ze jej zdaniem wczesniejszy graficzny znak towarowy cieszy sie $wiatowa
renomg w odniesieniu do artykuléw zegarmistrzowskich i przyrzadéw do pomiaru czasu, a takze
w odniesieniu do bizuterii i wyrobéw jubilerskich, nalezacych do klasy 14, co wynika tez
z dokumentacji przedlozonej OHIM.

Za pomoca drugiej grupy twierdzen skarzaca prébuje zasadniczo wykazal, ze rejestracja zgloszonego
znaku towarowego zaszkodzitaby idei ekskluzywnos$ci oraz wizerunkowi luksusu i wysokiej jakos$ci
wyrazanym przez wczesniejszy znak towarowy, a w rezultacie jego renomie i charakterowi
odrézniajacemu. Skarzaca podkresla fakt, ze rejestracja zgloszonego znaku towarowego rozmylaby
zdolno$¢ wczesniejszego znaku towarowego przedstawiajacego ,skrzydlata klepsydre” do odrdzniania
Scisle okreslonych towaréw i do stymulowania pragnienn konsumentéw. Odwoluje si¢ ona takze do
»pasozytniczego” charakteru zgloszonego znaku towarowego, ktéry bardzo prawdopodobnie
i w sposob dalece przewidywalny bedzie powodowal czerpanie nienaleznych korzysci z faktu, ze
wczesniejszy znak towarowy jest wysoce renomowany.

W tym wzgledzie w zakresie, w jakim — jak stusznie podkreslifa Izba Odwotawcza w pkt 24 zaskarzonej
decyzji — stosowanie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 podlega okreslonym przestankom
kumulatywnym (zob. takze pkt 91 powyzej), miedzy innymi dowiedzeniu renomy wczesniejszego znaku
towarowego, na ktérym zostal oparty sprzeciw, Sad orzeka, ze nalezy dokona¢ przede wszystkim oceny
pierwszej grupy twierdzen skarzacej. I tak konieczne jest ustalenie, czy Izba Odwolawcza slusznie
uznala, Ze taka renoma nie zostala wykazana w niniejszym przypadku, i w konsekwencji stwierdzita,
wylacznie na tej podstawie, ze skarzaca nie mogla opiera¢ sie na wspomnianym przepisie celem
sprzeciwienia sie rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

Po pierwsze, w ramach twierdzen mieszczacych si¢ we wspomnianej pierwszej grupie skarzaca

wskazuje, ze wbrew opinii Izby Odwolawczej wczesniejszy znak towarowy jest uzywany powszechnie
nawet bez stowa ,longines”, na przyklad na niektérych ,klamrach” wykorzystywanych w bizuterii,
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w wyrobach jubilerskich i w zegarmistrzostwie oraz na przyciskach zegarkéw. Ponadto jej zdaniem
wszystkie dowody, ktére wystarczyly do tego, by Izba Odwolawcza stwierdzita, ze slowo ,longines”
w polaczeniu z wczesniejszym znakiem towarowym stanowi renomowany znak towarowy, powinny
réwniez wystarczy¢ do dowiedzenia renomy wczesniejszego znaku towarowego rozpatrywanego
odrebnie. Ow znak moze byé w opinii skarzacej uzywany wraz ze slowem ,longines” lub bez tego
stowa.

Po drugie, skarzaca zwraca uwage na to, ze wcze$niejszy znak towarowy jest uzywany do oznaczania jej
towaréw od 1874 r., ze jego pierwsze uzycie datuje si¢ nawet na 1867 r. oraz ze jest on ,wyjatkowo
znany” nie tylko wéréd profesjonalistéw z branzy zegarmistrzowskiej, ale réwniez przez przecietnych
konsumentéw. Zdaniem skarzacej odcisk tego znaku na metalach i na towarach pozwala konsumentom
i profesjonalistom na dokonanie weryfikacji, czy maja do czynienia z produktem oryginalnym.

Po trzecie, skarzaca podkresla, ze wcze$niejszy znak towarowy, ktéry dostarcza konsumentom réznych
pozytywnych przekazéw dotyczacych towaréw, ma autonomiczna i odrebna warto$¢ wykraczajaca poza
same towary, ktére oznacza w klasie 14, i rozciggajaca si¢ rowniez na towary z klas 9 i 25.

Sad zauwaza, ze zgodnie z orzecznictwem dla spelnienia przestanki dotyczacej renomy znak towarowy
powinien by¢ znany znaczacej czesci kregu odbiorcéw wlasciwego dla oznaczanych nim towaréw lub
ustug. Przy badaniu spelnienia tej przestanki nalezy wzia¢ pod uwage wszystkie elementy majace
znaczenie dla sprawy, takie jak w szczegdlnosci udzial wcze$niejszego znaku towarowego w rynku,
natezenie, zasieg geograficzny i okres jego uzywania oraz wielko$¢ inwestycji dokonanych przez
przedsiebiorstwo w celu promocji znaku, przy czym nie mozna wymagaé, by znak ten byl znany
procentowo okreslonej liczbie tak zdefiniowanych odbiorcéw lub by jego renoma rozciggala si¢ na cale
rozpatrywane terytorium, o ile wystepuje ona na jego znaczacej czesci (zob. podobnie ww. w pkt 47
wyrok Emidio Tucci, EU:T:2012:500, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie z analizy dowodéw przedtozonych OHIM przez skarzaca wynika, ze rzeczywiscie
obecnos$¢ jej towarow jest istotna i zdotata sie utrwali¢ — przynajmniej w niektérych panstwach
czlonkowskich Unii, w ktérych wczes$niejszy znak towarowy jest chroniony. Izba Odwotawcza
wyraznie zreszta potwierdzila te okoliczno$¢ w zaskarzonej decyzji, podkreslajac jednak, ze w duzej
mierze wspomniane towary nie byly sprzedawane — a jesli juz, to bardzo rzadko — wylacznie pod
wczesniejszym znakiem towarowym, lecz byly oznaczane zltozonym znakiem towarowym zawierajacym
miedzy innymi oznaczenie graficzne tworzace wcze$niejszy znak towarowy.

Jak wynika z pkt 35 zaskarzonej decyzji, Izba Odwotawcza nadala szczegélne znaczenie okolicznosci, ze
»W uzywanym polaczeniu przedstawienia graficznego skrzydlatej klepsydry i stowa »longines« to
ostatnie stanowi element wizualnie dominujacy”. Stwierdzila ona tez, w tym samym punkcie
zaskarzonej decyzji, ze odmienny wniosek bylby mozliwy, gdyby na przyklad wczesniejszy znak
towarowy byt ,trwale przedstawiany w inny sposdb, jako potaczenie duzego obrazu z niewielkim
elementem stownym lub gdyby skarzaca przedstawita dowody potwierdzajace, ze konsumenci zwykli
koncentrowa¢ sie¢ raczej na graficznym przedstawieniu skrzydlatej klepsydry niz na elemencie
»longines«”. Zdaniem Izby Odwolawczej te ostatnie kwestie nalezalo jednak pozostawi¢ bez
rozpoznania w $§wietle okolicznosci niniejszej sprawy.

W tym wzgledzie na wstepie Sad stwierdza, ze zwazywszy na przedstawione przez skarzaca dowody,
Izba Odwotawcza prawidlowo stwierdzila, iz nie wynika z nich, jakoby konsumenci zwykli
koncentrowa¢ sie na elemencie uzywanego zlozonego znaku towarowego przedstawiajacym ,skrzydlata
klepsydre”. Tytulem przyktadu nalezy wskaza¢, ze wspomniane dowody nie zawieraja sondazy opinii
publicznej przeprowadzonych wsréd wlasciwego kregu odbiorcéw, ktére dotyczylyby w szczegdlnosci
sposobu, w jaki odbiorcy ci postrzegaja uzywany zlozony znak towarowy, kwestii tego, jakie elementy
sa przez nich zapamietywane, czy chocby jakie elementy sa rozpoznawane przez tych odbiorcéw, gdy
przy dokonywaniu zakupu stykaja sie oni z réznymi znakami towarowymi, jako te nawiazujace do
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towarow skarzacej. W szczegélnosci skarzaca nie przedstawila sondazy opinii publicznej, w ramach
ktorych docelowi odbiorcy skonfrontowani z jednym tylko oznaczeniem graficznym przedstawiajacym
»skrzydlata klepsydre” musieliby powiedzie¢, czy znaja to oznaczenie i jesli tak, z czym je kojarza.

Nastepnie, wbrew twierdzeniom skarzacej, Sad orzeka, ze przedlozone przez nig przed OHIM dowody
dotyczace uzywania wczesniejszego znaku towarowego przedstawiajacego ,skrzydlata klepsydre” nie sa
wystarczajace, by mozna bylo stwierdzi¢, iz renoma tego znaku zostala dowiedziona.

Z jednej strony bowiem z powyzszego wynika, jak utrzymuje zreszta slusznie OHIM, ze gdy
wcze$niejszy znak towarowy jest uzywany na zegarkach samodzielnie, nie zajmuje on wizualnie istotnej
pozycji. Przeciwnie, jest on umieszczany czasami w miejscach, w ktérych nie moze by¢ dostrzezony ze
wzgledu na swdj rozmiar i polozenie. Rozwazania te odnosza sie w szczegdlnosci do poczynionych
przez skarzaca odestan do przykladéow uzycia wcze$niejszego znaku towarowego na klamrach,
bransoletkach i przyciskach zegarkéw.

Z drugiej strony z materialu dowodowego przedstawionego przez skarzaca w postepowaniu przed
OHIM nie wynika tez, by wczeséniejszy znak towarowy, rozpatrywany odrebnie, byl uzywany
w materialach promocyjnych, na fakturach lub w czasopismach na wystarczajaco duza skale, tak aby
moglo to podlega¢ ocenie pod wzgledem ilosciowym lub jako$ciowym, i w spos6b na tyle trwaly, aby
moglo to mie¢ znaczenie dla oceny jego renomy. Jak stusznie stwierdzila bowiem Izba Odwotawcza,
z materialu dowodowego wynika, Zze — poza okreslonymi wyjatkami — zwykle uzywany jest zlozony
znak towarowy, skladajacy sie z wczesniejszego znaku towarowego i stowa ,longines”.

W tych okolicznosciach podstawowa kwestia, jaka musi jeszcze rozstrzygnaé Sad, jest to, czy wlasciwy
krag odbiorcéw, ktéry wielokrotnie byl konfrontowany z reklamami, dokumentami czy nawet
towarami, w ktérych lub na ktérych widnial ztozony znak towarowy tworzony przez wcze$niejszy znak
towarowy i slowo ,longines”, zauwazyl i zachowal w pamieci, w sposéb wystarczajaco trwaly, takze
wspomniany wczesniejszy znak towarowy rozpatrywany odrebnie, tak aby mégt on z niego wywies¢, ze
réwniez ten znak cieszy si¢ renoma zgodnie z kryteriami przypomnianymi w pkt 100 powyzej.

Po pierwsze, w tym wzgledzie Sad musi uwzgledni¢ fakt, ze przedstawione przez skarzaca dowody
wykazuja w szczegélnosci, iz wspomniane powyzej reklamy ukazuja sie we wszelkiego rodzaju
czasopismach i gazetach zredagowanych w réznych jezykach i rozpowszechnianych miedzy innymi
w rozpatrywanych w niniejszej sprawie panstwach cztonkowskich Unii. Ponadto Izba Odwolawcza
wskazuje w tym zakresie w pkt 25 tiret széste zaskarzonej decyzji, ze 31 wspomnianych wycinkéw
prasowych pochodzi z czasopism i gazet wydanych w panstwach cztonkowskich Unii.

Po drugie, nalezy mie¢ na uwadze okoliczno$¢, ze chodzi tutaj w znacznej wiekszosci o czasopisma,
ktore nie s skierowane do odbiorcéw bedacych wylacznie profesjonalistami, ale ktérych docelowym
adresatem jest jak najbardziej ogét odbiorcow — czy to bedzie konsument zainteresowany moda lub
nowinkami towarzyskimi, czy tez konsument pragnacy dowiedzie¢ si¢ czego$ wiecej na temat swojego
hobby, w tym réznych sportéw. Niektére reklamy zostaly takze opublikowane w czasopismach dla
kolekcjoneréw, inne w czasopismach ,ogélnotematycznych”. Sad stwierdza réwniez, ze wielokrotnie
owe reklamy zajmowaly cala strone lub pét strony wspomnianych czasopism i gazet.

Po trzecie, z materialu dowodowego przedstawionego przez skarzaca w postepowaniu przed OHIM
wynika, ze reklamy omawianego zlozonego znaku towarowego lub towary oznaczone tym znakiem
byly czesto prezentowane w kontekscie znanych oséb ze swiata kultury lub sportu lub w powiazaniu
z nimi. W tym sensie z rozmaitych dokumentéw przedstawionych przez skarzaca wynika, ze jej
reklamy czerpaly korzysci ze wspélpracy ze znanymi na $wiecie osobami, takimi jak aktorzy, poeci,
tenisi$ci, sportowcy z dziedziny sportéw konnych, narciarze, kolarze, tucznicy, gimnastycy czy tez
pewni modelki i modele. Omawiane towary byly noszone w celach reklamowych przez sportowcéw
i aktoréw cieszacych sie $wiatowa renomg, takich jak André Agassi, Audrey Hepburn i Humphrey
Bogart.
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Po czwarte, Sad nie moze takze pominaé wynikajacej z materialu dowodowego okolicznosci, ze przy
licznych okazjach reklamy omawianego zlozonego znaku towarowego skladajacego sie z elementu
graficznego przedstawiajacego ,skrzydlata klepsydre” i ze stowa ,longines” byly prezentowane podczas
rozmaitych zawodéw sportowych, z ktérych co najmniej niektére byly retransmitowane w telewizji.

Po piate, z tabel i innych dowodéw przedtozonych OHIM przez skarzacg wynika tez, ze przez wiele lat,
a zwlaszcza w latach 2002-2010 wydawala ona duze sumy na reklame, i to w réznych panstwach,
takich jak Francja, Hiszpania czy Wlochy, ktére sa istotne z punktu widzenia niniejszej sprawy.
Skarzaca przedstawila réwniez przyklady faktur dotyczacych sprzedazy rozpatrywanych towaréw,
w szczegdlnosci zegarkéw. Wspomniane faktury zawsze odnosily sie do zlozonego znaku towarowego
i wykazywaly istotng obecno$¢ skarzacej na rynku europejskim, zwlaszcza we Francji, w Niemczech,
we Wloszech i w Hiszpanii. Wreszcie skarzaca przedstawita takze kilka badan rynku, ktére dotyczyly
stopnia penetracji rynku przez omawiany zlozony znak towarowy w kilku z panstw czlonkowskich
Unii, w tym we Francji, w Niemczech, we Wloszech i w Zjednoczonym Krélestwie.

A zatem spdéjne dowody wykazuja dlugotrwale uzywanie zlozonego znaku towarowego nie tylko
w Szwajcarii, ale rowniez w niektérych panstwach czlonkowskich Unii, ktére sg istotne z punktu
widzenia niniejszej sprawy.

Niemniej jednak Sad orzeka, ze caloksztalt powyzej wskazanych okolicznosci nie przekresla stwierdzen
Izby Odwotawczej przypomnianych w pkt 93 powyze;j.

W braku bowiem konkretnych dowodéw wykazujacych, ze stykajac sie ze zlozonym znakiem
towarowym w postaci, ktéra byla uzywana, konsumenci zwykli bardziej koncentrowac sie na
elemencie przedstawiajacym ,skrzydlata klepsydre” (zob. pkt 103 powyzej), nalezy dokona¢ oceny tego,
w jaki sposob wlasciwy krag odbiorcéw postrzega 6w znak, przeprowadzajac calo$ciowa analize samego
znaku i jego poszczegélnych sktadnikow.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, podobnie jak Izba Odwolawcza, ze z materialu dowodowego
przedstawionego przez skarzaca przed OHIM i dotyczacego uzywania zlozonego znaku towarowego
wynika, Ze wyraznie to jej element slowny tworzony przez stowo ,longines” byl dominujacy
w calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez wspomniane oznaczenie, zwlaszcza na plaszczyznie
wizualnej.

Jest tak przede wszystkim z powodu pozycji zajmowanej przez wspomniane stfowo w zlozonym znaku
towarowym, a mianowicie umieszczenia go w jego gornej czesci, a takze z tego powodu, ze wykracza
ono zaréwno pod wzgledem dlugosci, jak i szeroko$ci poza element graficzny przedstawiajacy
»skrzydlata klepsydre” o znacznie mniejszych wymiarach.

Nastepnie — slowo ,longines” jest fatwo czytelne, poniewaz jest zapisane majuskula i krojem pisma,
ktérego grafika nie wyrdznia sie szczegélnie wéréd powszechnie stosowanych krojéw pisma. Jedynym
graficznym elementem, ktory jest odrobine charakterystyczny dla wspomnianego stowa ,longines”, jest
pewne rozciggniecie, poprzez dodanie matych kreseczek na koncach tworzacych go wielkich liter.

Nalezy tez podkresli¢, ze element graficzny przedstawiajacy zdaniem skarzacej ,skrzydlata klepsydre”,
chociaz nie moze zosta¢ uznany za mozliwy do pominiecia w zlozonym znaku towarowym w postaci,
w jakiej jest on uzywany, ma jednak wyraznie akcesoryjny charakter i pozostaje w tle calosciowego
wrazenia wywartego na konsumentach ogladajacych ten znak nie tylko ze wzgledu na swdj rozmiar,
mniejszy od rozmiaru stowa ,longines”, ale réwniez z uwagi na swdj raczej skomplikowany charakter,
w tym znaczeniu, ze tworzy go przedstawienie rozpostartych skrzydel z wpisanym w nie jakby
prostokatem ustawionym na swoim krétszym boku i przedzielonym dwiema skosnymi liniami, ktdre
miedzy soba sa pofaczone poziomymi kreskami, przy czym calo$¢ nie jest fatwa do zapamietania. Te
sama analize mozna przeprowadzi¢ dla kilku wariantéw wspomnianego rysunku uzywanych przez
skarzaca.
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Ponadto Sad stwierdza, Zze w zadnym razie nie zostalo ustalone, by wlasciwy krag odbiorcéw, ktéry
zreszta nie zwraca uwagi na detale uzywanego zlozonego znaku towarowego, postrzegal czes¢
umieszczong w $rodku rysunku jako swego rodzaju stylizowana ,klepsydre”. O ile takie wrazenie moze
w danym wypadku latwiej odnies¢ konsument, ktéry wie, ze graficzny znak towarowy przedstawiajacy
»skrzydlata klepsydre”, nawet jesli sam rysunek jest inny, byl juz uzywany przez skarzaca w XIX wieku
i stanowil nastepnie jedna z pierwszych rejestracji miedzynarodowych dokonanych przez Swiatowa
Organizacje Wtasnosci Intelektualnej (WIPO) — fakt, na ktéry powoluje si¢ skarzaca — o tyle nalezy
stwierdzi¢, ze jak slusznie wskazala Izba Odwotawcza w pkt 34 zaskarzonej decyzji, nie chodzi tu
o okoliczno$¢, ktéra moze zosta¢ uznana za dobrze znana danemu kregowi odbiorcéw, ktéry — co
nalezy przypomnie¢ — nie ogranicza sie jedynie do profesjonalistow z branzy zegarmistrzowskiej (zob.
takze pkt 125 powyzej). A zatem o tym, czy znaczaca cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw bedzie
w stanie zapamieta¢ wlasnie omawiany element graficzny, nie decyduja tez wzgledy zwigzane
z konceptualna trescia tego elementu.

Zwazywszy na powyzsze, Sad orzeka, ze Izba Odwolawcza nie popelnila bledu, stwierdzajac, iz nie
zostala wykazana renoma wczesniejszego znaku towarowego w postaci, w jakiej zostal on
zarejestrowany. Chociaz bowiem uzywanie zlozonego znaku towarowego tworzonego przez
wcze$niejszy znak towarowy i stowo ,longines” ma charakter trwaly oraz istotny pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym, to jednak wlasnie to ostatnie stowo przykuwa uwage konsumentéw
i pozostaje rzeczywiscie w ich pamieci, a nie zostalo wykazane, by znaczaca czes¢ wlasciwego kregu
odbiorcéw z jednego lub wiecej niz jednego panstwa czlonkowskiego Unii, w stosunku do ktérych
powolywano si¢ na renome, rowniez znala sam wcze$niejszy znak towarowy i bez wysitku kojarzyta go
z artykulami zegarmistrzowskimi i czasomierzami skarzacej — jedynymi towarami, dla ktérych
powolywano sie na owa renome.

Tego wniosku nie moze podwazy¢ zadne z pozostalych twierdzen skarzacej.

Po pierwsze, owszem, skarzaca ma racje, ze nie mozna teoretycznie wykluczy¢, iz uzywanie
wczesniejszego znaku towarowego w ramach zlozonego znaku towarowego moglo wystarczy¢ do
ustalenia renomy owego wcze$niejszego znaku towarowego, mimo ze nie uzywata go ona lub uzywata
go w niewielkim stopniu w oderwaniu od ztozonego znaku towarowego.

Taka mozliwo$¢ wynika bowiem z zastosowania przez analogie orzecznictwa, zgodnie z ktérym
szczegblnie odrézniajacy charakter znaku towarowego moze zosta¢ uzyskany réwniez w nastepstwie
utrwalonego uzywania i jego powszechnej znajomos$ci jako cze$ci innego zarejestrowanego znaku
towarowego, o ile docelowy krag odbiorcéw postrzega znak towarowy jako wskazujacy na pochodzenie
towarow z okreslonego przedsiebiorstwa [zob. podobnie wyrok z dnia 7 wrze$nia 2006 r., L & D/OHIM
— Samann (Aire Limpio), T-168/04, Rec, EU:T:2006:245, pkt 74]. Jednakze w niniejszej sprawie, jak
stusznie podkreslita Izba Odwolawcza w pkt 35 zaskarzonej decyzji, aby doj$¢ ewentualnie do
wniosku, ze wcze$niejszy znak towarowy cieszy si¢ renomg, nalezalo przedstawi¢ go w odmienny
sposéb w uzywanym zlozonym znaku towarowym, azeby moégl zostaé zapamietany przez wlasciwy krag
odbiorcéw.

Po drugie, co si¢ tyczy rozmaitych twierdzen skarzacej podkreslajacych dluga historie i trwaly charakter
uzywania wcze$niejszego znaku towarowego, nie moga one rozstrzyga¢ o udowodnieniu renomy tego
znaku, skoro brak jest dostatecznie konkretnych dowodéw na to, ze znaczaca cze$¢ wlasciwego kregu
odbiorcédw zna te historie i wie o takim uzywaniu. W szczegdlnosci, mimo ze skarzaca zawarla
wprawdzie miedzy przedstawionymi dowodami kilku artykuléw dotyczacych dawnego charakteru
uzywania i rejestracji oznaczenia przedstawiajacego ,skrzydlata klepsydre”, wcigz nalezy stwierdzi¢, ze
byly to po czesci artykuly skierowane raczej do kregu odbiorcéw skladajacego sie z profesjonalistéw,
a w innych przypadkach artykuly skierowane do czytelnikéw szwajcarskich, i nie zostalo wykazane, ze
faktycznie dotarly one do znaczacej czesci wlasciwego w niniejszej sprawie kregu odbiorcéw. Tak czy
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inaczej nalezy zauwazy¢, ze historycznie wykorzystywany rysunek ,skrzydlatej klepsydry”, wykonany
w sposob szczegélnie dokladny, znaczaco odbiega od wizerunku obecnie wykorzystywanego we
wczesniejszym znaku towarowym.

Po trzecie, ze wzgledéw analogicznych do tych wspomnianych w pkt 125 powyzej nalezy oddali¢ jako
niedowiedzione twierdzenie skarzacej, ze nie tylko profesjonalisci, ale takze ogét odbiorcéw wie o tym,
ze oryginalne towary skarzacej sa rozpoznawane i moga by¢ odréznione od podrobionych towaréw
wlasnie dzieki wizerunkowi ,skrzydlatej klepsydry”. Sad uwaza w szczegdlnosci, ze dla znaczacej czesci
wlasciwego kregu odbiorcéw funkcje te pelni samo umieszczenie na rozpatrywanych towarach stowa
»longines”.

A zatem w $wietle caloksztaltu powyzszych okolicznosci skarzaca nie moze utrzymywaé, ze to za
posrednictwem ,renomowanego” wcze$niejszego znaku towarowego dostarcza ona konsumentom
réznych pozytywnych przekazéw dotyczacych towaréw oraz ze znak ten ma autonomiczna i odrebna
warto$¢, wykraczajaca poza same towary, ktére oznacza w klasie 14, i rozciagajaca sie réwniez na
towary z klas 9 i 25. W istocie nawet jezeli nie mozna wykluczy¢, ze uzywane zlozone oznaczenie
cieszy sie taka renoma ze wzgledu na obecno$¢ stowa ,longines”, to stwierdzenia tego nie mozna
dokona¢ dla samego wczesniejszego znaku towarowego.

W rezultacie i w zakresie, w jakim Izba Odwotawcza poprzestala w dokonywanej przez siebie analizie
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, na stwierdzeniu, ze renoma wcze$niejszego znaku
towarowego nie zostala dowiedziona (zob. pkt 96 powyzej), do Sadu nie nalezy rozpoznanie po raz
pierwszy twierdzen skarzacej dotyczacych tego, czy inne przestanki zastosowania wspomnianego
przepisu (zob. pkt 91 i 92 powyzej) zostaly lub nie zostaly tu spelnione, poniewaz twierdzenia te
pozostaja bez znaczenia dla rozstrzygniecia niniejszego sporu.

Wynika stad, ze nalezy oddali¢ takze drugi zarzut skarzacej, a co za tym idzie — skarge w catosci.

W przedmiocie kosztow

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

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

Z powyzszych wzgledéw

SAD (piata izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.

2) Compagnie des montres Longines, Francillon SA, zostaje obcigzona kosztami postepowania.
Dittrich Schwarcz Tomljenovi¢
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 lutego 2015 r.

Podpisy
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