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El Corte Inglés SA
przeciwko
Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Odwotanie — Wspdlnotowy znak towarowy — Zgloszenie stownego znaku towarowego The English
Cut — Sprzeciw wlasciciela graficznych i stownych krajowych i wspélnotowych znakéw towarowych
zawierajacych elementy slowne ,El Corte Inglés” — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykutl 8
ust. 1 lit. b) — Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad — Artykul 8 ust. 5 —
Prawdopodobienstwo skojarzenia znaku przez zainteresowany krag odbiorcéw ze znakiem cieszacym
sie renoma — Wymagany stopiert podobienstwa

Streszczenie — wyrok Trybunatu (dziewiata izba) z dnia 10 grudnia 2015 r.

1. Odwolanie — Srodki — Bledna ocena okolicznosci faktycznych i dowodéw — Niedopuszczalnosé —
Kontrola przez Trybunat oceny okolicznosci faktycznych i dowodow — Wykluczenie, z wyjgtkiem
przypadku ich przeinaczenia

(art. 256 ust. 1 TFUE; statut Trybunatu Sprawiedliwosci, art. 58 akapit pierwszy)

2. Wspdlnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspdlnotowego znaku towarowego —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Sprzeciw wlasciciela cieszgcego sie renomg
wczesniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego — Ochrona cieszgcego si¢ renomg
wczesniejszego znaku towarowego rozszerzona na towary i ustugi, ktére nie sg podobne —
Warunki — Podobienstwo rozpatrywanych znakéw towarowych — Wymagany stopien
podobieristwa

[rozporzadzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 5]
1. Zobacz tekst orzeczenia.
(por. pkt 31)

2. Poniewaz ani brzmienie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego, ani orzecznictwo Trybunalu nie wskazuje na to, Ze pojecie
podobienistwa ma odmienne znaczenie w przypadku kazdego z tych przepiséw, nalezy przyjac,
w szczegolnosci jezeli przy okazji rozpatrywania przeslanek stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia Sad uzna, ze miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami nie istnieje podobienistwo, iz
réwniez art. 8 ust. 5 tego aktu pozostaje w danym przypadku bezwzglednie bez zastosowania.
I odwrotnie, jezeli Sad uzna w ramach tego badania, ze istnieje pewne podobienstwo kolidujacych ze
soba oznaczen, to takie stwierdzenie odnosi sie takze do stosowania zarazem art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8
ust. 5 wspomnianego rozporzadzenia.
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Niemniej w sytuacji gdy stopien stwierdzonego podobienistwa okazuje sie niewystarczajacy do
zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, nie mozna z tego wywie$¢, ze
zastosowanie art. 8 ust. 5 tego aktu jest bezwzglednie wykluczone.

Stopient podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczenn wymagany przez kazdy z tych przepiséw jest
bowiem rézny. Podczas gdy objecie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 jest uzaleznione od
stwierdzenia takiego stopnia podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami towarowymi, ktéry
bedzie w stanie wywola¢ w odczuciu danego kregu odbiorcéw prawdopodobienstwo wprowadzania
w blad w przypadku tych znakoéw, istnienie takiego prawdopodobienistwa nie jest wymagane jako
przestanka zastosowania art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia.

Skoro art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 ogranicza si¢ do ustanowienia wymogu, by istniejace
podobienistwo bylo w stanie sprawi¢, ze zainteresowany krag odbiorcéw nie tyle pomyli kolidujace ze
soba oznaczenia, co je skojarzy, czyli dostrzeze miedzy nimi zwiazek, to nalezy z tego wywies¢, ze
przewidziana przez ten przepis ochrona, z ktérej korzystaja renomowane znaki towarowe, moze zosta¢
zastosowana, nawet jesli kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja nizszy stopienn podobienistwa.

Z powyzszego wynika, ze w przypadku gdy badanie przestanek zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 wykaze pewne podobienstwo kolidujacych ze soba oznaczen, zadaniem
Sadu — w celu ustalenia tym razem, czy zostaly spelnione przestanki zastosowania art. 8 ust. 5 tego
rozporzadzenia — jest sprawdzenie, czy ze wzgledu na zaistnienie innych istotnych czynnikéw takich
jak powszechna znajomo$¢ lub renoma wczesniejszego znaku towarowego zainteresowany krag
odbiorcéw bedzie w stanie dostrzec miedzy tymi oznaczeniami zwigzek.

Wreszcie nawet przy zalozeniu, ze Sad, po przeprowadzeniu badania dotyczacego istnienia
ewentualnego zwiazku pomiedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami, doszedl do wniosku, ze
przestanki zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nie zostaly spelnione ze wzgledu na
to, iz z badania przestanek zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia wynikalo, ze
zainteresowani konsumenci nie sa tez w stanie dokona¢ natychmiast konceptualnego skojarzenia
kolidujacych ze soba oznaczen, takie uzasadnienie jest bledne z punktu widzenia prawa. Naruszenia,
o ktérych mowa w art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporzadzenia, nie wymagaja bowiem, by skojarzenie
kolidujacych ze soba oznaczen, jakiego moga dokona¢ konsumenci, bylo natychmiastowe.

(por. pkt 39-43, 50)
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