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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (dziewiata izba)

z dnia 1 marca 2018 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie graficznego
unijnego znaku towarowego skladajacego sie z dwdch réwnoleglych paskéw na bucie —
Wczesniejszy graficzny unijny znak towarowy przedstawiajacy trzy réwnolegte paski na bucie —
Wzgledna podstawa odmowy rejestracji — Naruszenie renomy — Artykul 8 ust. 5 rozporzadzenia (WE)
nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia (UE) 2017/1001]

W sprawie T-629/16

Shoe Branding Europe BVBA, z siedziba w Oudenaarde (Belgia), reprezentowana przez adwokata
J. Lojego,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
A. Lukosiuteé i A. Soder, dzialajace w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktoérej druga stronag w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest:

adidas AG, z siedziba w Herzogenaurach (Niemcy), reprezentowana przez I. Fowler i I. Junkar,
solicitors,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej EUIPO z dnia 8 czerwca 2016 r.
(sprawa R 597/2016-2) dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy adidas a Shoe Branding
Europe,

SAD (dziewiata izba),
w skladzie: S. Gervasoni, prezes, L. Madise i K. Kowalik-Banczyk (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: X. Lopez Bancalari, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 1 wrzes$nia 2016 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu
1 grudnia 2016 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
21 grudnia 2016 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 lipca 2017 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 1 lipca 2009 r. skarzaca, Shoe Branding Europe BVBA, dokonala w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia unijnego znaku towarowego na podstawie
rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

Znak towarowy, o ktérego rejestracje wystapiono i ktéry zostal okreslony przez skarzaca jako znak
»inny”, wyglada nastepujaco:

Y/ 4
V. / 4

W zgloszeniu do rejestracji znak towarowy zostal opisany w nastepujacy sposéb:

»Znak towarowy jest znakiem pozycyjnym. Znak sklada sie z dwéch linii rownoleglych znajdujacych sie
na zewnetrznej powierzchni goérnej czesci buta. Owe linie biegna réwnolegle od krawedzi podeszwy
buta i wykrzywiaja sie w kierunku wstecznym, siegajac $rodka podbicia buta. Kropkowana linia
wyznacza polozenie znaku towarowego i nie stanowi czesci znaku”.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku, naleza do klasy 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 nastepujacemu opisowi: ,obuwie”.

Zgloszenie unijnego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakow
Towarowych nr 107/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r.

W dniu 13 wrzes$nia 2010 r. interwenient, adidas AG, wni6sl na podstawie art. 41 rozporzadzenia
nr 207/2009 (obecnie art. 46 rozporzadzenia 2017/1001) sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku
towarowego dla wszystkich towaréw wskazanych w zgloszeniu.

Sprzeciw zostal oparty w szczegé6lnosci na nastepujacych weczeéniejszych prawach:

— graficznym unijnym znaku towarowym zarejestrowanym w dniu 26 stycznia 2006 r. pod numerem

3517646 dla ,obuwia”, nalezacego do klasy 25, ktéry to znak odpowiada nastepujacemu opisowi:
»Znak sklada sie z trzech rownoleglych paskéow o tej samej szerokosci i dlugosci umieszczonych na
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bucie; paski umieszczone na zewnetrznej powierzchni buta, w czesci znajdujacej sie miedzy
sznuréwkami a podeszwa”. Powyzszy znak (zwany dalej ,wczesniejszym znakiem towarowym”)
przedstawia si¢ nastepujaco:

— niemieckim znaku towarowym zakwalifikowanym jako ,znak inny”, zarejestrowanym w dniu
14 grudnia 1999 r. pod numerem 39950559, ktérego rejestracja zostata prawidlowo przedtuzona,
dla ,obuwia, w tym obuwia sportowego i rekreacyjnego”, nalezacego do klasy 25. Znak ten
odpowiada nastepujacemu opisowi: ,Znak sklada si¢ z trzech paskéw tworzacych kontrast
z podstawowym kolorem buta. Ksztalt buta stuzy wylacznie przedstawieniu sposobu, w jaki
umieszczony jest znak handlowy, i nie stanowi jako taki czesci znaku handlowego”. Powyzszy znak
(zwany dalej ,niemieckim znakiem towarowym nr 39950559”) przedstawia si¢ nastepujaco:

Na poparcie sprzeciwu podniesiono w szczegé6lnosci podstawy okreslone w art. 8 ust. 1 lit. b) i w art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie, odpowiednio, art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5
rozporzadzenia 2017/1001].

Decyzja z dnia 22 maja 2012 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw.

W dniu 2 lipca 2012 r. interwenient — dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009
(obecnie art. 66—71 rozporzadzenia 2017/1001) — wnidst do EUIPO odwolanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 28 listopada 2013 r. (zwana dalej ,decyzja z dnia 28 listopada 2013 r.”) Druga Izba
Odwotawcza EUIPO oddalita odwolanie, uzasadniajac swoja decyzje tym, ze kolidujace ze soba znaki
towarowe sa calosciowo rézne, a okoliczno$¢ ta z jednej strony wylacza powstanie w odczuciu
wlasciwego kregu odbiorcéw jakiegokolwiek prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w rozumieniu
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, a z drugiej strony czyni malo prawdopodobnym
dostrzezenie przez tych odbiorcéw zwiazku miedzy kolidujacymi ze soba znakami, a w rezultacie takze
wystapienie jednego z naruszen okre$lonych w art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia.

Interwenient zaskarzyl te decyzje do Sadu.

Wyrokiem z dnia 21 maja 2015 r., adidas/OHIM - Shoe Branding Europe (Dwa réwnolegle paski na
bucie) (T-145/14, niepublikowanym, zwanym dalej ,wyrokiem stwierdzajagcym niewazno$c¢”,
EU:T:2015:303), Sad stwierdzil niewazno$¢ decyzji z dnia 28 listopada 2013 r., poniewaz Izba
Odwotawcza blednie ustalita brak jakiegokolwiek podobienstwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami,
a popelniony blad w ocenie znieksztalcil dokonana przez Izbe Odwolawcza ocene istnienia
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcow czy tez,
a fortiori, prawdopodobienistwa skojarzenia kolidujacych ze soba znakéw towarowych.

Skarzaca wniosla nastepnie odwotanie od tego wyroku.
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Postanowieniem z dnia 17 lutego 2016 r., Shoe Branding Europe/OHIM (C-396/15 P,
niepublikowanym, zwanym dalej ,postanowieniem w przedmiocie odwolania”, EU:C:2016:95), Trybunat
w cze$ci odrzucil, a w pozostalym zakresie oddalil to odwotanie.

W nastepstwie wyroku stwierdzajacego niewazno$¢ i postanowienia w przedmiocie odwotania Izba
Odwotawcza EUIPO ponownie rozpatrzyla odwolanie wniesione przez interwenienta od decyzji
Wydziatu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 8 czerwca 2016 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzja”) Izba Odwotawcza uwzglednita to
odwotanie i uznata sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. W szczegélnosci
stwierdzila ona, Ze z uwagi na pewne podobienstwo kolidujacych ze soba znakéw identycznos¢
towaréw oznaczanych tymi znakami oraz duza renome wcze$niejszego znaku towarowego istnieje
ryzyko, ze wlasciwy krag odbiorcéw dostrzeze zwigzek miedzy kolidujacymi ze soba znakami i ze
uzywanie zgloszonego znaku towarowego bedzie powodowalo czerpanie nienaleznej korzysci z renomy
wczesniejszego znaku towarowego, przy czym w niniejszej sprawie nie istnieje uzasadniony powéd jego
uzywania.

Zadania stron
Skarzaca wnosi do Sadu o:
— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie Izby Odwotawczej kosztami postepowania.

Na rozprawie skarzaca sprecyzowala, ze jej drugie zadanie nalezalo rozumie¢ jako majace na celu
obciagzenie kosztami EUIPO, co zostalo odnotowane przez Sad w protokole z rozprawy.

EUIPO i interwenient wnosza do Sadu o:
— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi w istocie jeden tylko zarzut gléwny, dotyczacy naruszenia art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, a takze ,przeinaczenia okolicznosci faktycznych”. Zdaniem
skarzacej Izba Odwotawcza blednie stwierdzila, Ze w niniejszej sprawie zostaly spelnione przestanki
odmowy rejestracji znaku towarowego przewidziane w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/20009.

Zarzut ten dzieli sie na trzy cze$ci, poniewaz skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza popetnita liczne
bledy w ocenie w zakresie dotyczacym, po pierwsze, dowodu renomy wcze$niejszego znaku
towarowego, po drugie, istnienia naruszenia renomy lub charakteru odrézniajacego tego znaku i po
trzecie, braku uzasadnionego powodu uzywania zgloszonego znaku towarowego.

Uwagi ogo6lne w przedmiocie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009

Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego
znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 2 tego rozporzadzenia (obecnie art. 8 ust. 2 rozporzadzenia
2017/1001) zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli jest on identyczny z wcze$niejszym
znakiem towarowym lub do niego podobny i jest zarejestrowany dla towaréw lub uslug, ktére nie sa
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podobne do tych, dla ktérych wczesniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli — w przypadku
wczesniejszego unijnego znaku towarowego — cieszy si¢ on renoma w Unii Europejskiej i —
w przypadku wcze$niejszego krajowego znaku towarowego — cieszy si¢ on renoma w danym panstwie
czlonkowskim i jezeli uzywanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego powodowaloby
czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku
towarowego lub dzialatoby na ich szkode.

Rozszerzona ochrona przyznana wczes$niejszemu znakowi towarowemu na podstawie art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 wymaga zatem spelnienia kilku przestanek. Po pierwsze, wczesniejszy
znak towarowy musi by¢ zarejestrowany. Po drugie, wcze$niejszy znak towarowy oraz znak towarowy,
o ktdérego rejestracje wniesiono, musza by¢ identyczne lub podobne. Po trzecie, wczesniejszy znak
towarowy powinien cieszy¢ sie¢ renoma w Unii, w wypadku gdy stanowi unijny znak towarowy, lub
w danym panstwie czlonkowskim, w wypadku gdy mamy do czynienia z krajowym znakiem
towarowym. Po czwarte, uzywanie zgloszonego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu musi
prowadzi¢ do wystgpienia ryzyka czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub
renomy wczesniejszego znaku towarowego lub dzialania na szkode charakteru odrézniajacego lub
renomy znaku wcze$niejszego. Poniewaz te cztery przeslanki maja charakter kumulatywny,
niespelnienie jednej z nich wystarczy do stwierdzenia braku mozliwosci zastosowania wspomnianego
przepisu [zob. wyrok z dnia 22 marca 2007 r., Sigla/OHIM - Elleni Holding (VIPS), T-215/03,
EU:T:2007:93, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo].

Pojecie renomy wczesniejszego znaku towarowego

Aby korzysta¢ z ochrony przewidzianej w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, zarejestrowany znak
towarowy powinien by¢ znany znaczacej czesci kregu odbiorcéw, do ktérych sa kierowane oznaczane
nim towary lub ustugi [wyrok z dnia 6 lutego 2007 r., Aktieselskabet af 21. november 2001/OHIM —
TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, pkt 48; zob. takze analogicznie wyrok z dnia
14 wrzesnia 1999 r., General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, pkt 26].

Przy badaniu tej przeslanki nalezy wzia¢ pod uwage wszystkie elementy majace znaczenie dla sprawy,
czyli w szczegdlnosci udzial znaku towarowego w rynku, intensywnos¢, zasieg geograficzny i dlugosé
okresu jego uzywania, a takze wielko$¢ nakladéw poczynionych przez przedsiebiorstwo w celu
wypromowania znaku (wyrok z dnia 6 lutego 2007 r., TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, pkt 49; zob.
takze analogicznie wyrok z dnia 14 wrzesnia 1999 r., General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408,
pkt 27).

Przestanke dotyczaca renomy nalezy uwaza¢ za spelniona w ujeciu terytorialnym, gdy unijny znak
towarowy cieszy sie renoma w istotnej czesci obszaru Unii (wyrok z dnia 6 pazdziernika 2009 r., PAGO
International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 27). W niektérych wypadkach obszar jednego parnstwa
czlonkowskiego mozna uzna¢ za stanowiacy istotng czes¢ obszaru Unii (zob. podobnie i analogicznie
wyrok z dnia 6 pazdziernika 2009 r., PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 28).

Ponadto wlasciciel zarejestrowanego znaku towarowego moze, w celu wykazania szczegdlnie
odrézniajacego charakteru i renomy tego znaku, powola¢ sie na dowody jego uzywania w innej
postaci, jako czesci innego zarejestrowanego i renomowanego znaku towarowego, pod warunkiem ze
dany krag odbiorcéw nadal rozpoznaje rozpatrywane towary jako pochodzace od tego samego
przedsiebiorstwa. Aby ustali¢, czy w danym wypadku ma to miejsce, nalezy sprawdzi¢, czy elementy
réznicy miedzy dwoma znakami nie stanowia przeszkody dla tego, by dany krag odbiorcéw nadal
postrzegal rozpatrywane towary jako pochodzace od okre$lonego przedsigbiorstwa [zob. podobnie
wyrok z dnia 5 maja 2015 r., Spa Monopole/OHIM - Orly International (SPARITUAL), T-131/12,
EU:T:2015:257, pkt 33, 35].

ECLIL:EU:T:2018:108 5
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Komniecznos¢ istnienia zwigzku lub skojarzenia miedzy kolidujgcymi ze sobg znakami towarowymi

Nalezy przypomnie¢, ze naruszenia, o ktérych mowa w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, jesli
wystepuja, stanowia konsekwencje pewnego stopnia podobienistwa miedzy renomowanym znakiem
wczedniejszym a zgloszonym znakiem towarowym, z powodu ktérego to podobieristwa wlasciwy krag
odbiorcéw skojarzy te dwa znaki, to znaczy dostrzeze migedzy nimi zwigzek, nie mylac ich jednak. Nie
jest zatem wymagane, by stopienn podobieristwa miedzy renomowanym znakiem wcze$niejszym
a zgloszonym znakiem towarowym byl na tyle duzy, by wywota¢ w odczuciu wlasciwego kregu
odbiorcéw prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad. Wystarczy, by stopien podobienstwa miedzy
renomowanym znakiem towarowym a zgloszonym znakiem towarowym powodowal, ze wlasciwy krag
odbiorcéw dostrzeze zwiazek miedzy tymi znakami (wyrok z dnia 22 marca 2007 r., VIPS, T-215/03,
EU:T:2007:93, pkt 41; zob. takze analogicznie wyroki: z dnia 23 pazdziernika 2003 r., Adidas-Salomon
i Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, pkt 29; z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal i in., C-487/07,
EU:C:2009:378, pkt 36).

Istnienie takiego zwiagzku nalezy ocenia¢ calo$ciowo, uwzgledniajac wszystkie czynniki majace
znaczenie w okolicznosciach danej sprawy, wsrédd ktérych mozna w szczegdlnosci wymieni¢, po
pierwsze, charakter rozpatrywanych towaréw lub uslug i stopien ich pokrewnosci, po drugie, stopien
podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami, po trzecie, intensywnos$¢ renomy wczesniejszego
znaku towarowego, po czwarte, stopien charakteru odrézniajacego — samoistnego lub uzyskanego
W nastepstwie uzywania — wcze$niejszego znaku towarowego oraz, w zaleznosci od przypadku, po
piate, istnienie w odczuciu wtasciwego kregu odbiorcéw prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
(zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655,
pkt 41, 42).

Nalezy réwniez mie¢ na uwadze fakt, ze stopienn uwagi wlasciwego kregu odbiorcéw moze réznic sie
w zalezno$ci od kategorii rozpatrywanych towaréw lub ustug [zob. analogicznie wyroki: z dnia
22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 26; z dnia 13 lutego
2007 r., Mundipharma/OHIM - Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, pkt 42]. Z tego
tez wzgledu stopien uwagi wspomnianych odbiorcéw réwniez stanowi istotny czynnik w ramach oceny
istnienia zwiazku miedzy kolidujacymi ze soba znakami [zob. podobnie wyroki: z dnia 9 marca 2012 r.,
Ella Valley Vineyards/OHIM — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, pkt 27,
28, 45, 55-57; z dnia 9 kwietnia 2014 r., EI du Pont de Nemours/OHIM — Zueco Ruiz (ZYTeL),
T-288/12, niepublikowany, EU:T:2014:196, pkt 74, 75; z dnia 19 maja 2015 r., Swatch/OHIM -
Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, niepublikowany, EU:T:2015:293, pkt 33].

Poza tym nie mozna wykluczy¢, ze wspdlistnienie na okre§lonym rynku dwéch znakéw towarowych
moze, razem z innymi elementami, ewentualnie przyczyni¢ si¢ do zmniejszenia prawdopodobienstwa
skojarzenia tych dwdch znakéw towarowych w kontekscie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009
[wyrok z dnia 26 wrzeénia 2012 r., IG Communications/OHIM - Citigroup i Citibank (CITIGATE),
T-301/09, niepublikowany, EU:T:2012:473, pkt 128; zob. takze analogicznie wyroki: z dnia 3 wrze$nia
2009 r., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, pkt 82; z dnia 11 maja 2005 r.,
Grupo Sada/OHIM - Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, pkt 86].

Niemniej jednak tego rodzaju ewentualno$¢ moze zosta¢ uwzgledniona jedynie o tyle, o ile zostalo
nalezycie dowiedzione, ze owo wspdlistnienie opiera si¢ na braku prawdopodobienstwa skojarzenia
wspomnianych znakéw towarowych przez wlasciwy krag odbiorcéw i z zastrzezeniem, ze znaki te
i kolidujace ze soba znaki sa identyczne (wyrok z dnia 26 wrze$nia 2012 r., CITIGATE, T-301/09,
niepublikowany, EU:T:2012:473, pkt 128; zob. takze analogicznie wyrok z dnia 11 maja 2005 r.,
GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, pkt 86) lub przynajmniej wystarczajaco podobne.

Brak prawdopodobienstwa skojarzenia mozna w szczegélnosci wywies¢ z ,pokojowego” wspdlistnienia
znakéw towarowych na rynku (zob. analogicznie wyrok z dnia 3 wrzesnia 2009 r., Aceites del
Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, pkt 82). Wspolistnienie dwdch znakéw nie moze
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jednak zosta¢ zakwalifikowane jako ,pokojowe”, jezeli uzywanie jednego z tych znakéw zostalo
zakwestionowane przez wlasciciela innego znaku towarowego przed organem administracyjnym lub
przed sadem [zob. podobnie i analogicznie wyroki: z dnia 3 wrzesnia 2009 r., Aceites del
Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, pkt 83; z dnia 8 grudnia 2005 r., Castellblanch/OHIM
— Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, pkt 74].

Rodzaje naruszen renomy lub charakteru odrozniajgcego wczesniejszego znaku towarowego

Istnienie w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba znakami
stanowi warunek konieczny, ktéry jednak sam w sobie nie wystarczy, by stwierdzi¢ zaistnienie jednego
z naruszen, przed ktérymi renomowane znaki towarowe sa chronione na mocy art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r.,, L'Oréal i in,
C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).

Takimi naruszeniami s3, po pierwsze, dzialanie na szkode charakteru odrézniajacego znaku
towarowego, po drugie, dzialanie na szkode renomy tego znaku, i po trzecie, czerpanie nienaleznej
korzy$ci z charakteru odrézniajacego lub renomy wspomnianego znaku (zob. analogicznie wyrok
z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 38 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Nalezy odnotowa¢, ze z wyjatkiem wypadkéw, gdy istnieje uzasadniony powdd uzywania zgloszonego
znaku towarowego, wystapienie chocby jednego z tych trzech rodzajéw naruszen wystarczy do tego, by
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 znalazl zastosowanie. Wynika stad, ze korzys$¢ czerpana przez
osobe trzecig z charakteru odrdzniajacego lub renomy znaku towarowego moze okazaé si¢ nienalezna
nawet wtedy, gdy uzywanie identycznego lub podobnego oznaczenia nie jest szkodliwe ani dla
charakteru odrézniajacego, ani dla renomy znaku towarowego lub, bardziej ogélnie, dla wtasciciela
tego znaku (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378,
pkt 42, 43).

Reguly dowodowe i powigzanie miedzy istnieniem naruszenia a istnieniem wuzasadnionego
powodu

W celu skorzystania z ochrony ustanowionej w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 wtasciciel
wcze$niejszego znaku towarowego powinien najpierw przedstawi¢ dowdd na okolicznos¢, ze uzywanie
zgloszonego znaku towarowego powodowaloby czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru
odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego badz dzialaloby na szkode tego
charakteru odrdzniajacego czy tez tej renomy (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 37).

W tym wzgledzie faktyczne uzywanie zgloszonego znaku towarowego moze zosta¢ uwzglednione jako
wskazéwka, uwidocznienie wysokiego prawdopodobienistwa wystapienia ryzyka naruszenia
wczesniejszego renomowanego znaku towarowego. Tak wiec, w przypadku gdy zgloszony znak
towarowy jest juz wykorzystywany i gdy przedstawione zostaly konkretne dowody majace wykazaé
istnienie zwigzku w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw oraz istnienie podnoszonych naruszen,
dowody te beda mialy w oczywisty sposéb duze znaczenie dla przeprowadzanej oceny ryzyka
naruszenia wczesniejszego znaku towarowego [zob. podobnie wyroki: z dnia 25 stycznia 2012 r.,
Viaguara/OHIM - Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, niepublikowany, EU:T:2012:26, pkt 72; z dnia
11 grudnia 2014 r., Coca-Cola/OHIM - Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 88, 89; opinia
rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, pkt 84].

Wiasciciel wcze$niejszego znaku towarowego nie ma jednak obowigzku wykazywaé zaistnienia

faktycznego i trwajacego naruszenia swego znaku. Wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego nie
mozna bowiem zobowigza¢ do oczekiwania na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby mogt zakazac
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wspomnianego uzywania, jezeli mozna przewidzie¢, ze takie naruszenie bedzie skutkiem sposobu
uzywania zgloszonego znaku towarowego, na jaki wlasciciel tego znaku moze by¢ sklonny sie
zdecydowaé¢. Wtasciciel wczesniejszego znaku towarowego winien jednak wykazaé istnienie
okolicznosci pozwalajacych na ustalenie prima facie duzego prawdopodobienistwa zaistnienia takiego
naruszenia w przyszlosci [wyrok z dnia 25 maja 2005 r., Spa Monopole/OHIM - Spa-Finders Travel
Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, pkt 40; zob. takze analogicznie wyrok z dnia
27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 38].

Ponadto mozliwe jest, zwlaszcza w przypadku sprzeciwu opartego na wcze$niejszym znaku cieszacym
sie szczeg6lnie duza renoma, ze prawdopodobienstwo zaistnienia w przyszlosci majacego charakter nie
tylko hipotetyczny ryzyka dzialania na szkode wczes$niejszego znaku towarowego lub czerpania
nienaleznej korzysci z tego znaku bedzie na tyle oczywiste, iz wnoszacy sprzeciw nie bedzie musial
wskazywa¢ i dowodzi¢ zadnych innych okolicznoséci faktycznych w tym zakresie (wyrok z dnia
22 marca 2007 r., VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, pkt 48).

W sytuacji gdy wtascicielowi wcze$niejszego znaku towarowego uda sie wykaza¢ istnienie badz to
faktycznego i trwajacego naruszenia jego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, badz to, gdy do niego nie doszlo, powaznego ryzyka zaistnienia takiego naruszenia
w przyszlo$ci, wlasciciel zgloszonego znaku towarowego bedzie zobowigzany wykazaé, ze ma on
uzasadniony powdd, aby uzywaé swojego znaku (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r.,
Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 39).

Pojecie czerpania nienaleinej korzysci z renomy lub z charakteru odrézniajgcego wczesniejszego
znaku towarowego

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem Trybunalu pojecie czerpania nienaleznej korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego, okreslane réwniez jako
»pasozytnictwo” i ,free-riding”, odnosi si¢ do korzysci czerpanej przez osobe trzecia z uzywania
zgloszonego znaku towarowego, ktory jest identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym lub do
niego podobny. Pojecie to obejmuje miedzy innymi przypadki, w ktérych dzieki przypisaniu wizerunku
renomowanego znaku towarowego lub cech, ktére znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym
zgloszonym znakiem towarowym mamy do czynienia z oczywistym wykorzystaniem renomy tego
pierwszego znaku towarowego poprzez dzialanie w jego cieniu (zob. analogicznie wyrok z dnia
18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 41).

Tak wiec kiedy osoba trzecia probuje poprzez uzywanie znaku 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 wtasciciela wcze$niejszego znaku towarowego
w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzysci z takiego uzywania winno zostac
uznane za czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub z renomy wspomnianego
znaku (zob. podobnie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in.,, C-487/07, EU:C:2009:378,
pkt 49).

W rezultacie ryzyko, ze dojdzie do takiego naruszenia, mozna przyja¢ w szczegélnosci wéwczas, gdy
zostanie przedstawiony dowdd na okoliczno$¢ kojarzenia zgloszonego znaku towarowego
z pozytywnymi cechami identycznego lub podobnego wczesniejszego znaku towarowego [zob.
podobnie wyroki: z dnia 29 marca 2012 r., You-Q/OHIM - Apple Corps (BEATLE), T-369/10,
niepublikowany, EU:T:2012:177, pkt 71, 72; z dnia 27 wrze$nia 2012 r., El Corte Inglés/OHIM - Pucci
International (Emidio Tucci), T-373/09, niepublikowany, EU:T:2012:500, pkt 66, 68; z dnia
2 pazdziernika 2015 r., The Tea Board/OHIM — Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743,
pkt 140-143, 146].
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Niemniej w celu okreslenia, czy w danym przypadku uzywanie zgloszonego znaku towarowego bez
uzasadnionego powodu prowadziloby do czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego
lub z renomy wczesniejszego znaku towarowego, nalezy przeprowadzi¢ calosciowa ocene, ktéra
uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynniki majace znaczenie dla danej sprawy (zob. analogicznie wyroki:
z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 68, 79; z dnia 18 czerwca
2009 r., L’Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 44).

Do czynnikdw tych zaliczaja sie w szczegélnosci intensywno$¢ renomy i stopien charakteru
odrézniajacego wczesniejszego znaku towarowego, stopienn podobienistwa kolidujacych ze soba znakéw
towarowych, a takze rodzaj rozpatrywanych towaréw i ustug oraz stopien ich pokrewnos$ci (zob.
analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 44).

Co sie tyczy w szczeg6lnosci intensywnosci renomy i stopnia charakteru odrézniajacego wczesniejszego
znaku towarowego, im bardziej odrézniajacy bedzie ten znak i im wieksza renoma, ktéra si¢ on cieszy,
tym latwiej bedzie przyjac istnienie naruszenia (zob. analogicznie wyroki: z dnia 14 wrzeénia 1999 r.,
General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, pkt 30; z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation,
C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 69; z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378,
pkt 44).

Podobnie im wieksze jest podobiefistwo miedzy towarami lub uslugami, ktérych dotycza kolidujace ze
soba znaki, tym wieksze jest prawdopodobienistwo czerpania przez zgloszony znak towarowy korzysci
ze zwiazku, jaki w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw moze zosta¢ dostrzezony miedzy tymi
dwoma znakami (zob. analogicznie opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie Intel
Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, pkt 65).

Ponadto nalezy zauwazy¢, ze w razie potrzeby w ramach calo$ciowej oceny, o ktérej mowa w pkt 46
powyzej, moze zosta¢ réwniez uwzglednione istnienie ryzyka rozmycia lub przyémienia znaku
towarowego, a zatem wystapienia jednego z dwodch pozostalych rodzajéw naruszen wskazanych
w pkt 36 powyzej (zob. analogicznie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07,
EU:C:2009:378, pkt 45).

Wreszcie istnienie naruszen polegajacych na czerpaniu nienaleznej korzysci z charakteru
odrdzniajacego lub z renomy wcze$niejszego znaku towarowego nalezy ocenia¢ z punktu widzenia
przecietnego, wlasciwie poinformowanego oraz dostatecznie uwaznego i rozsadnego konsumenta
towaréow lub ustug oznaczanych zgloszonym znakiem towarowym (zob. analogicznie wyrok z dnia
27 listopada 2008 r., Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 36).

Pojecie uzasadnionego powodu

Nalezy wyjasni¢, ze istnienie uzasadnionego powodu pozwalajacego na uzywanie znaku towarowego
stanowigce naruszenie renomowanego znaku towarowego powinno podlega¢ wykladni zawezajacej
[wyrok z dnia 16 marca 2016 r., The Body Shop International/OHIM - Spa Monopole (SPA
WISDOM), T-201/14, niepublikowany, EU:T:2016:148, pkt 65].

Niemniej nalezy przypomnie¢, ze rozporzadzenie nr 207/2009 ma na celu ogdlnie wywazenie, po
pierwsze, intereséw wlasciciela znaku towarowego w zapewnieniu podstawowej funkcji znaku, i po
drugie, intereséw innych uczestnikéw obrotu handlowego w mozliwo$ci dysponowania oznaczeniami
mogacymi okresla¢ ich towary i ustugi (zob. analogicznie wyroki: z dnia 27 kwietnia 2006 r., Levi
Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, pkt 29; z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries,
C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 41).
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W systemie ochrony znakéw towarowych ustanowionym przez rozporzadzenie nr 207/2009 interesy
0s6b trzecich zwigzane z uzywaniem w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z renomowanym
wczesniejszym znakiem towarowym lub do niego podobnego i z jego zarejestrowaniem w charakterze
unijnego znaku towarowego sa brane pod uwage w kontekscie art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia
w szczegbélnosci w formie mozliwoéci powolania sie przez podmiot uzywajacy zgloszonego znaku
towarowego na ,uzasadniony powo6d” (zob. analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein
Beheer i de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 43).

Wrynika z tego, ze pojecia ,uzasadnionego powodu” nie mozna interpretowac jako ograniczajacego sie
do wzgledéw obiektywnie nadrzednych, ale pojecie to moze mie¢ zwiazek réwniez z subiektywnymi
interesami o0s6b trzecich uzywajacych juz oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem
towarowym lub do niego podobnego i pragnacych zarejestrowac je w charakterze unijnego znaku
towarowego (zob. analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C-65/12,
EU:C:2014:49, pkt 45, 48).

Z tego tez wzgledu Trybunal orzekl, ze wlasciciel znaku towarowego moze zosta¢ zobowiazany,
w zwigzku z istnieniem ,uzasadnionego powodu”, do tolerowania uzywania przez osobe trzecia
oznaczenia podobnego do tego znaku, réwniez w odniesieniu do towaru lub ustugi, ktére sg identyczne
z towarami lub ustugami, dla ktérych wspomniany znak zostal zarejestrowany, jezeli, po pierwsze,
okazalo sie, iz oznaczenie bylo uzywane przed dokonaniem zgloszenia wspomnianego znaku i po
drugie, oznaczenie to bylo uzywane w dobrej wierze (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia
6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 60).

Trybunal wyjasnil, ze przy dokonywaniu oceny, w szczegélnosci, czy dana osoba trzecia uzywata
oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego w dobrej wierze, nalezy mie¢ na uwadze
zwlaszcza, po pierwsze, zakorzenienie i reputacje wspomnianego oznaczenia wséréd wilasciwego kregu
odbiorcéow, po drugie, stopienn pokrewno$ci miedzy towarami i ustugami, dla ktérych wspomniane
oznaczenie bylo pierwotnie uzywane, a towarami i ustugami, dla ktérych renomowany znak towarowy
zostal zarejestrowany, po trzecie, chronologie pierwszego uzycia wspomnianego oznaczenia dla towaru
identycznego z towarami oznaczonymi danym znakiem i uzyskanie przez éw znak jego renomy oraz po
czwarte, wymiar ekonomiczny i handlowy uzywania oznaczenia podobnego do owego znaku (zob.
podobnie i analogicznie wyrok z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries, C-65/12,
EU:C:2014:49, pkt 54—60).

W rezultacie wcze$niejsze uzywanie przez osobe trzecia oznaczenia lub zgloszonego znaku
towarowego, ktére sa identyczne z wczesniejszym renomowanym znakiem towarowym lub do niego
podobne, moze zosta¢ uznane za poparte ,uzasadnionym powodem” w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 i pozwoli¢ tej osobie trzeciej nie tylko na kontynuacje uzywania tego
oznaczenia, ale takze na zarejestrowanie go jako unijnego znaku towarowego, nawet jezeli uzywanie
zgloszonego znaku towarowego moze powodowac czerpanie korzysci z renomy owego wczesniejszego
znaku towarowego [zob. podobnie wyrok z dnia 5 lipca 2016 r., Future Enterprises/EUIPO -
McDonald’s International Property (MACCOFFEE), T-518/13, EU:T:2016:389, pkt 113].

Aby mialo to miejsce, uzywanie zgloszonego znaku towarowego musi jednak spetni¢ kilka warunkéw
umozliwiajacych potwierdzenie rzeczywistego charakteru tego uzywania, a takze dobra wiare

wlasciciela zgloszonego znaku towarowego.

W szczegbélnosci, po pierwsze, uzywanie oznaczenia odpowiadajacego zgloszonemu znakowi
towarowemu powinno mie¢ charakter rzeczywisty i faktyczny.
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Po drugie, uzywanie tego oznaczenia powinno co do zasady rozpocza¢ sie przed dokonaniem
zgloszenia wczesniejszego renomowanego znaku towarowego lub przynajmniej przed zyskaniem przez
ten znak jego renomy (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 lutego 2014 r., Leidseplein Beheer i de Vries,
C-65/12, EU:C:2014:49, pkt 56-59; z dnia 5 lipca 2016 r., MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389,
pkt 114).

Po trzecie, oznaczenie odpowiadajace zgloszonemu znakowi towarowemu powinno by¢ uzywane na
calym obszarze, dla ktérego wczesniejszy renomowany znak towarowy zostal zarejestrowany. Wynika
stad, ze w przypadku gdy wczes$niejszy renomowany znak towarowy jest unijnym znakiem towarowym,
oznaczenie odpowiadajace zgloszonemu znakowi towarowemu powinno by¢ uzywane na calym
obszarze Unii (zob. podobnie wyroki: z dnia 16 kwietnia 2008 r., CITI, T-181/05, EU:T:2008:112,
pkt 85; z dnia 5 lipca 2016 r., MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, pkt 115).

Po czwarte, owo uzywanie nie powinno bylo co do zasady by¢ kwestionowane przez wlasciciela
wcze$niejszego renomowanego znaku towarowego. Innymi slowy, zgloszony znak towarowy
i wczesniejszy renomowany znak towarowy musza wspdlistnie¢ na rozpatrywanym terytorium
w sposob pokojowy (zob. podobnie wyroki: z dnia 16 kwietnia 2008 r., CITI, T-181/05,
EU:T:2008:112, pkt 85; z dnia 5 lipca 2016 r., MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, pkt 114).

To wlasnie w $wietle powyzszych uwag nalezy rozpatrzy¢ trzy czesci gléwnego zarzutu skarzacej.

W przedmiocie czesci pierwszej, dotyczacej braku renomy wczesniejszego znaku towarowego

W ramach pierwszej czesci zarzutu gléwnego skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza popelnita biad
w ocenie, poniewaz uznala, iz przedstawione przez interwenienta dowody wystarczyly do wykazania,
ze wczesniejszy znak towarowy cieszy sie renoma w Unii.

W tym wzgledzie nalezy na wstepie przypomnie¢, ze jak zostalo to juz wskazane w pkt 23 i 24 powyzej,
unijny znak towarowy taki jak wcze$niejszy znak towarowy moze korzysta¢ z ochrony przyznanej przez
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 tylko wéwczas, gdy cieszy sie on renoma w Unii.

W niniejszej sprawie w toku postepowania w sprawie sprzeciwu interwenient przedstawil rézne
dokumenty majace na celu wykaza¢ rzeczywiste uzywanie jego wcze$niejszych znakéw towarowych
oraz renome, jaka si¢ one ciesza, gdy sa umieszczone na odziezy lub na obuwiu sportowym. Wsréd
tych dokumentéw figurowaly w szczegélnosci pismo dotyczace dowodu uzywania kilku niemieckich
znakéw towarowych oraz miedzynarodowego znaku towarowego, o$wiadczenie zlozone pod przysiega
dotyczace obrotéw zwigzanych z ,marka adidas”, sondaze dotyczace posiadanych przez
przedsiebiorstwo udzialéw w rynku oraz renomy jego znakéw, orzeczenia sadéw krajowych, katalogi,
wycinki prasowe i ogloszenia reklamowe.

Zaréwno Wydzial Sprzeciwéw w decyzji z dnia 22 maja 2012 r. (s. 3 i 4), jak i Izba Odwolawcza,
najpierw w decyzji z dnia 28 listopada 2013 r. (pkt 66), a nastepnie, ponownie, w zaskarzonej decyzji
(pkt 33-42 i 59), uznaly, ze powyzszy material dowodowy rozpatrywany jako cato$¢ wykazywat, iz
graficzny znak towarowy skladajacy sie z trzech réwnoleglych paskéw umieszczonych na bucie cieszy
sie renomq w Unii.

Sad uwaza, ze niektére z dowodéw, na ktére powolywal sie interwenient i ktére zostaly wymienione
przez Wydzial Sprzeciwéw i Izbe Odwolawcza, sa szczegdlnie istotne, zwlaszcza w zakresie, w jakim
dotycza renomy wcze$niejszych znakéw towarowych interwenienta umieszczanych na butach.

Po pierwsze, Wydzial Sprzeciwéw i Izba Odwotawcza przypomnialy, ze graficzny znak towarowy

skladajacy sie z trzech réwnoleglych paskow jest umieszczany przez interwenienta na butach od
1949 r. oraz ze obecnie widnieje on na 70% obuwia sprzedawanego przez interwenienta. Instancje te

ECLIL:EU:T:2018:108 11



71

72

WryRrOK Z DNIA 1.3.2018 R. — SprAWA T-629/16
SHOE BRANDING EUROPE/EUIPO — ADIDAS (ODZWIERCIEDLENIE POZYCJI DWOCH ROWNOLEGLYCH PASKOW NA BUCIE)

nawiazaly réwniez do wynikéw sondazu przeprowadzonego w 2004 r., z ktérych wynikalo, iz udzialy
interwenienta w niemieckim rynku obuwia sportowego wynosily w latach 2000—-2004 miedzy 23,1%
a 25,7%. Ponadto interwenient przedstawil przed EUIPO o$wiadczenie zlozone pod przysiega,
w ktérym w odniesieniu do lat 2005-2009 zostaly wyszczegélnione wysoko$é sprzedazy obuwia
i wysoko$¢ nakladéw na reklame w trzynastu panstwach czlonkowskich, a mianowicie w Danii,
w Niemczech, w Grecji, w Hiszpanii, we Francji, we Wtloszech, w Austrii, w Portugalii, w Finlandii,
w Szwecji, a takze w rozpatrywanych facznie trzech panstwach Beneluksu. Z powyzszego o$wiadczenia
zlozonego pod przysiega, ktdére nie jest pozbawione mocy dowodowej, wynika, iz we wspomnianych
panstwach interwenient osiaga znaczny obrdt i ponosi tam istotne naklady na reklame. W rezultacie
Sad uwaza, ze te rézne dowody postrzegane tacznie pozwalaja na wykazanie bardzo duzego stopnia
rozpowszechnienia w dlugim okresie obuwia interwenienta opatrzonego graficznym znakiem
towarowym skladajacym sie z trzech réwnoleglych paskéw.

Po drugie, wspomniane powyzej instancje wskazaly w swych decyzjach, ze kilka sondazy opinii ukazato
duza znajomos$¢ wséréd wlasciwego kregu odbiorcéw znaku towarowego skladajacego sie z trzech
réwnoleglych paskéw, zwlaszcza gdy jest on umieszczony na obuwiu. W tym wzgledzie Sad stwierdza,
ze interwenient przedstawil przed EUIPO kilka sondazy majacych na celu okreslenie w ramach
reprezentatywnej grupy respondentéw udzialu procentowego oséb, ktére w zetknieciu z butami, na
ktérych umieszczony jest znak podobny do wcze$niejszego znaku towarowego, tworzony przez trzy
réwnolegle paski, uznaja, Zze maja do czynienia z towarem interwenienta lub przynajmniej skojarza to
obuwie z owym towarem. I tak, z sondazu przeprowadzonego w 2008 r. w Hiszpanii wynika na
przyklad, ze w tym panstwie cztonkowskim 61,3% respondentéw rozpoznaje wspomniane obuwie jako
produkowane przez interwenienta lub je z nim kojarzy, przy czym proporcje te osiagaja nawet 83,3%
w przypadku docelowego kregu odbiorcéw interwenienta. Jednocze$nie zgodnie z sondazem
przeprowadzonym we Wloszech w 2005 r. 42% respondentéw — z ktérych 55% nalezy do docelowego
kregu odbiorcéw obuwia sportowego — spontanicznie kojarzy takie obuwie z interwenientem. Zgodnie
z sondazem przeprowadzonym w Szwecji w 2003 r. poziom spontanicznych skojarzen
z interwenientem osiggnal w tym panstwie nawet 71%. Wreszcie pozostate sondaze, przeprowadzone
w szczegllno$ci w Niemczech w 1983 r., w Liverpoolu (Zjednoczone Krdlestwo) w 1995 r.
i w Finlandii w 2005 r., wykazuja, ze réwniez w tych ostatnich panstwach czlonkowskich ogét
odbiorcéw rozpoznaje znak towarowy interwenienta przedstawiajacy trzy réwnolegle paski, gdy jest on
umieszczony na bucie.

Po trzecie, Wydzial Sprzeciwéw i Izba Odwotawcza przytoczyly okoliczno$é, ze w kilku orzeczeniach
sadéw krajowych stwierdzono istnienie renomy znaku towarowego interwenienta przedstawiajacego
trzy réownolegle paski. W tym wzgledzie Sad stwierdza, ze interwenient faktycznie przedstawit przed
EUIPO kilka orzeczen sadéw krajowych, w ktérych orzeczono, iz znak ten, kiedy jest umieszczony na
obuwiu, cieszy sie duza renoma lub powszechng znajomoscia. Jest tak w szczegdlnosci w przypadku
wyroku Korkein oikeus (sadu najwyzszego, Finlandia) z dnia 12 lutego 1987 r., orzeczenia Audiencia
Provincial de Valencia (sadu okregowego w Walencji, Hiszpania) z dnia 1 pazdziernika 1998 r., sadu
Juzgado de lo Mercantil de Madrid (sadu gospodarczego w Madrycie, Hiszpania) z dnia 20 maja
2002 r., sadu Oberlandesgericht Koln (wyzszego sadu krajowego w Kolonii, Niemcy) z dnia 24 stycznia
2003 r., kilku orzeczen wydanych w 2004 r. przez Polymeles Protodikeio Athinon (sad kolegialny
pierwszej instancji w Atenach, Grecja), a takze Polymeles Protodikeio Thessaloniki (sad kolegialny
pierwszej instancji w Salonikach, Grecja), orzeczenia Helsingin kérdjaoikeus (sadu pierwszej instancji
w Helsinkach, Finlandia) z dnia 31 sierpnia 2005 r., orzeczenia Landesgericht Graz (sadu okregowego
w Graz, Austria), z dnia 19 pazdziernika 2005 r., orzeczenia Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza
(sadu gospodarczego w Saragossie, Hiszpania) z dnia 31 lipca 2009 r. i orzeczenia Tribunale civile di
Roma (sadu cywilnego w Rzymie, Wlochy) z dnia 7 pazdziernika 2010 r. Ponadto z dowodéw
przedstawionych przez interwenienta wynika, ze w Hiszpanii i w Zjednoczonym Krdlestwie organy
administracji krajowej wlasciwe w sprawach prawa znakéw towarowych réwniez doszly do tego samego
przekonania.
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Po czwarte, wyzej wspomniane instancje EUIPO wziely takze pod uwage prowadzona przez
interwenienta na szeroka skale dzialalno$¢ sponsoringowa. W szczegélnosci interwenient byl widoczny
na prestizowych imprezach sportowych, takich jak mistrzostwa $§wiata w pilce noznej w 1998 r. we
Francji, mistrzostwa Europy w pilce noznej w 2000 r. w Belgii i w Niderlandach lub mistrzostwa $wiata
w pilce noznej w 2002 r. w Korei Potudniowej i w Japonii oraz jest oficjalnym partnerem technicznym
kilku druzyn pitkarskich takich jak FC Bayern czy Real Madrid. Dzieki tej dziatalno$ci sponsoringowej
liczni bardzo znani pilkarze i tenisi$ci nosza w szczegdlno$ci obuwie, na ktérym umieszczony jest znak
towarowy skladajacy sie z trzech réwnoleglych paskow.

Skarzaca kwestionuje jednak ocene dokonang przez Izbe Odwolawcza, a wczesniej przez Wydzial
Sprzeciwéw, i formuluje trzy grupy zastrzezen.

Po pierwsze, skarzy si¢ ona, Ze przedstawione przez interwenienta dokumenty w znacznej cze$ci
odnosily si¢ nie do wcze$niejszego znaku towarowego, lecz do innych znakéw towarowych
interwenienta, uzywanych gléwnie w Niemczech, z ktérych niektére umieszczane sa na odziezy.
Tymczasem dowdd uzywania tych réznych znakéw towarowych w Niemczech nie pozwala na
ustalenie renomy wcze$niejszego znaku towarowego w catej Unii.

Co sie tyczy przede wszystkim okolicznosci, ze niektére dowody dotyczyly znakéw towarowych
interwenienta innych niz sam wcze$niejszy znak towarowy, nalezy przypomnieé¢, iz zgodnie
z orzecznictwem przywolanym w pkt 28 powyzej wlasciciel zarejestrowanego znaku towarowego
moze, do celéw wykazania renomy tego znaku, powota¢ sie¢ na dowody wykazujace jego renome
w innej postaci, zwlaszcza w postaci innego zarejestrowanego znaku towarowego, pod warunkiem ze
dany krag odbiorcéw nadal rozpoznaje rozpatrywane towary jako pochodzace od tego samego
przedsiebiorstwa.

W niniejszej sprawie z pkt 42 zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba Odwotawcza stusznie stwierdzila, iz
chociaz dowody przedstawione przez interwenienta dotyczyly wszystkich wczesniejszych znakéw
towarowych, to jednak te odnoszace si¢ do samego wczesniejszego znaku towarowego oraz do
niemieckiego znaku towarowego nr 39950559 byly szczegdlnie istotne.

Z uwagi bowiem na duza pokrewnos$¢ wizualng miedzy tymi dwoma znakami — zwazywszy, ze oba
skladaja si¢ z trzech réwnoleglych paskéw umieszczonych na obuwiu w tej samej pozycji — nie ma
zadnej watpliwosci, iz w zetknieciu z jednym lub z drugim z tych znakéw wilasciwy krag odbiorcow
bedzie postrzegal rozpatrywane towary jako pochodzace od tego samego przedsiebiorstwa.
W rezultacie dowody dotyczace niemieckiego znaku towarowego nr 39950559 sg istotne do celow
ustalenia renomy wcze$niejszego znaku towarowego. Powyzsze odnosi sie zreszta takze do dowoddéw
dotyczacych innych znakéw towarowych przedstawiajacych trzy réwnolegle paski umieszczone na
butach w tej samej pozycji, takich jak na przyklad niemieckie znaki towarowe nr 944623 i nr 944624.

Co sie tyczy nastepnie okolicznosci, ze niektére dowody odnosily sie do znakéw towarowych
umieszczanych na odziezy, owe dowody nalezy oczywiscie odrzuci¢ jako nieistotne dla sprawy.
Niemniej jednak nalezy zauwazy¢, iz z pkt 77 powyzej wynika, ze zasadniczo Izba Odwotawcza nie
opierala sie¢ na takich dowodach, a wrecz przeciwnie, najbardziej istotne dowody przedstawione przez
interwenienta, wymienione w pkt 70-73 powyzej dotyczyly znakéw towarowych umieszczanych na
butach, a nie na odziezy.

Jezeli chodzi wreszcie o fakt, ze niektére ze znakéw towarowych interwenienta sa uzywane gléwnie
w Niemczech, nalezy przypomnie¢, iz na podstawie orzecznictwa przytoczonego w pkt 25-27 powyzej,
aby skorzysta¢ z ochrony przewidzianej w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, wczeéniejszy znak
towarowy, ktéry stanowi unijny znak towarowy, powinien by¢ znany znaczacej cze$ci kregu
odbiorcéw, do ktérych kierowane sg oznaczane nim towary lub uslugi, na istotnej czesci obszaru Unii,
ktérag moze stanowi¢ w pewnych wypadkach terytorium jednego panstwa cztonkowskiego.
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Otéz w okolicznosciach niniejszej sprawy terytorium Niemiec moze zosta¢ uznane za stanowiace
istotna cze$¢ obszaru Unii.

Co wiecej, nalezy wskaza¢, ze niektére z przedlozonych dowodéw, w szczegdlnosci te wymienione
w pkt 71 i 72 powyzej, pozwalaja na wykazanie renomy wcze$niejszego znaku towarowego w kilku
innych panstwach czlonkowskich, w tym w Hiszpanii, w Finlandii, we Wloszech i w Szwecji. Jest
oczywiste, ze te panstwa czlonkowskie rozpatrywane tacznie stanowia istotna cze$¢ obszaru Unii, tym
bardziej jezeli dodamy do nich Niemcy — panstwo czlonkowskie, od ktérego interwenient zaczal
rozwija¢ swoja dzialalno$¢.

Po drugie, skarzaca twierdzi, ze dowody dotyczace dziatalnosci interwenienta i powszechnej znajomosci
jego nazwy sa pozbawione znaczenia z punktu widzenia wykazania uzywania i renomy wcze$niejszego
znaku towarowego i niemieckiego znaku towarowego nr 39950559.

W tym wzgledzie nalezy zauwazyé, ze Sad wymienil w pkt 70-73 powyzej najbardziej istotne
z dowodéw przedstawionych przez interwenienta, ktére zostaly uwzglednione przez Izbe Odwotawcza.
Nalezy stwierdzi¢, ze owe dowody nie odnosza si¢ do dzialalnosci interwenienta ogdlnie ani do
powszechnej znajomosci nazwy adidas, a niektére z nich co najwyzej nawigzuja do jego dziatalnosci
w zakresie produkcji obuwia sportowego i rozpowszechniania takich towaréw opatrzonych graficznym
znakiem towarowym skladajacym sie z trzech réwnoleglych paskéw. Jako ze powyzej wymienione
dowody, rozpatrywane calosciowo, wystarcza jako takie do ustalenia uzywania i renomy niektérych
z wcze$niejszych znakéw towarowych interwenienta umieszczanych na obuwiu, a zwlaszcza samego
wczesniejszego znaku towarowego i niemieckiego znaku towarowego nr 39950559, skarzaca nie moze
skutecznie powolywac sie na fakt, iz w materiale dowodowym przedstawionym przez interwenienta
niektére dowody mialy bardziej ogélny charakter i odnosily sie do dzialalnosci interwenienta
i powszechnej znajomosci jego nazwy.

Po trzecie, skarzaca podnosi, ze dokumenty konkretnie wymieniajace wcze$niejszy znak towarowy byly
nieliczne i stanowily albo sondaze obejmujace niewielka liczbe respondentéw w ograniczonych strefach
geograficznych, albo orzeczenia sadowe nieoparte na dowodach renomy tego znaku towarowego.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢ w pierwszej kolejnosci, ze wspomniane w pkt 71 powyzej sondaze
zostaly przeprowadzone w kilku panstwach czlonkowskich na reprezentatywnej prébie oséb,
mianowicie 319 oséb w Finlandii, 330 oséb w Hiszpanii — i to nie tylko w samej Saragossie, 500 os6b
we Wloszech, 675 oséb w Niemczech i 18000 — w Szwecji. Jedynie préba 82 oséb, na ktérej
przeprowadzono sondaz w Liverpoolu, wydaje sie¢ sama w sobie niewystarczajaca do wykazania,
w sposob pewny, renomy wczesniejszego znaku towarowego w calym Zjednoczonym Krélestwie,
nawet jezeli zdaje si¢ ona potwierdza¢ okreslona renome tego znaku w innych gléwnych miastach
tego panstwa czlonkowskiego.

W drugiej kolejnosci skarzaca nie moze skutecznie podwazy¢ mocy dowodowej orzeczen sadéw
krajowych wspominajacych o renomie wczes$niejszego znaku towarowego z tego tylko wzgledu, ze nie
opieraja sie one na dowodach tej renomy.

W tych okolicznosciach nie mozna uwzgledni¢ sformulowanych przez skarzaca zastrzezen, a dowody
wspomniane w pkt 70-73 powyzej wydaja sie wystarczajace dla wykazania, Ze wcze$niejszy znak

towarowy jest znany znaczacej czesci wlasciwego kregu odbiorcéw i to na istotnej czesci obszaru Unii.

W konsekwencji nalezy potwierdzi¢ dokonana przez Wydzial Sprzeciwéw i nastepnie przez Izbe
Odwotawcza ocene istnienia renomy wcze$niejszego znaku towarowego.

Z powyzszego wynika, ze pierwsza czes¢ zarzutu gtéwnego nalezy oddali¢.
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W przedmiocie czesci drugiej, dotyczacej braku naruszenia renomy lub charakteru
odroézniajacego wczesniejszego znaku towarowego

W ramach drugiej czesci zarzutu gtéwnego skarzaca podnosi co do istoty, ze wbrew temu, co ustalita
Izba Odwotawcza, uzywanie zgloszonego znaku towarowego nie powoduje czerpania nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub z renomy wczeéniejszego znaku towarowego i nie dziala tez
na ich szkode.

Ta cze$¢ zarzutu gléwnego dzieli sie na cztery zarzuty szczegélowe, poniewaz skarzaca podnosi, iz
rozumowanie Izby Odwotawczej jest dotkniete licznymi btedami w ocenie polegajacymi, po pierwsze,
na nieprawidlowym zastosowaniu ,kryterium przecietnego konsumenta”, po drugie, na braku
calosciowej oceny stopnia podobienistwa kolidujacych ze soba znakéw, po trzecie, na braku
uwzglednienia bardzo slabo samoistnie odrézniajacego charakteru wcze$niejszego znaku towarowego
i po czwarte, na braku odrebnej oceny, a w kazdym razie na blednej ocenie prawdopodobienstwa
naruszenia charakteru odrdzniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego.

W przedmiocie pierwszego zarzutu szczegélowego, dotyczacego nieprawidlowego zastosowania
»Kkryterium przecietnego konsumenta”

Skarzaca uwaza, ze Izba Odwotawcza nieprawidlowo zastosowala ,kryterium przecietnego konsumenta”
i ze w tym wzgledzie dopuscila sie ona w swej decyzji kilku btedéw w przeprowadzeniu analizy, ktére
to bledy w wiekszosci zostaly juz popelnione przez Sad w wyroku stwierdzajacym niewaznosc.

Skarzaca zarzuca Izbie Odwotawczej przede wszystkim dokonanie blednego stwierdzenia, iz odziez
i obuwie sportowe stanowia artykuly powszechnego uzytku, podczas gdy w rzeczywisto$ci mamy tu do
czynienia z artykutami specjalistycznymi. Podnosi ona nastepnie, iz Izba Odwotawcza nie uwzglednita
faktu, ze niektdére czesci odziezy i obuwie sportowe petnia funkcje reklamowa lub ogloszeniowa i ze
bardzo czesto na tych towarach umieszczane sa w szczegdélnosci znaki towarowe lub oznaczenia
graficzne takie jak paski. Skarzaca wyjasnia, ze przecietny konsument korzystajacy z obuwia
sportowego jest przyzwyczajony do opierania sie na tych oznaczeniach w momencie dokonywania
wyboru towaréw, ktére nabywa, oraz ze z tego wzgledu jest on ogdlnie w stanie rozrézni¢ rozmaite
marki obuwia sportowego, nawet gdy sa do siebie podobne. Utrzymuje ona wreszcie, ze Izba
Odwolawcza nie uwzglednita faktu, iz przecietny konsument zwraca szczegdlnie duza uwage na
boczna cze$¢ obuwia sportowego i na umieszczone tam znaki towarowe. Wskutek powyzszego Izba
Odwotawcza popelnita btad w ocenie, poniewaz uznala, Ze przecietny konsument korzystajacy
z obuwia sportowego wykazuje nie wysoki, a jedynie niski poziom uwagi.

W $wietle powyzszej argumentacji staje sie zrozumiale, ze pierwszy zarzut szczegdlowy skarzacej
zmierza w istocie do podwazenia dokonanej przez Izbe Odwolawcza oceny poziomu uwagi
wykazywanej przez wlasciwy krag odbiorcéw oraz do tego, by przyjety zostal wysoki poziom tej uwagi.

W tym wzgledzie nalezy zauwazyé, ze w zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza nie zdefiniowata
wyraznie poziomu uwagi wlasciwego kregu odbiorcéw.

Niemniej jednak z jednej strony Izba Odwotawcza wspomniala w pkt 10 zaskarzonej decyzji
okoliczno$¢, iz w pkt 51 swej wczes$niejszej decyzji z dnia 28 listopada 2013 r. uznala poziom uwagi
wykazywany przez przecigtnego konsumenta w stosunku do rozpatrywanych towaréw za nie wyzszy niz
przecietny, za$ z drugiej strony przypomniala w pkt 57 zaskarzonej decyzji, ze réwniez Sad uznal
w pkt 40 wyroku stwierdzajacego niewaznos$¢, iz przecietny konsument wspomnianych towaréw
wykazuje przecietny poziom uwagi. W tych okolicznosciach nalezy uzna¢, iz Izba Odwotawcza przyjeta
w zaskarzonej decyzji przecietny poziom uwagi, zgodnie z wyrokiem stwierdzajacym niewaznosc.
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W rezultacie nalezy rozwazy¢, czy dopuszczalne — i w danym przypadku zasadne — jest to, by skarzaca
podwazata w ten spos6b dokonang przez Izbe Odwolawcza ocene poziomu uwagi wykazywanej przez
wlasciwy krag odbiorcéw.

EUIPO i interwenient podnosza bowiem, ze kwestia poziomu uwagi wykazywanej przez wtasciwy krag
odbiorcéw zostala ostatecznie rozstrzygnieta przez Sad w wyroku stwierdzajacym niewazno$¢ i przez
Trybunal w postanowieniu w przedmiocie odwotania. EUIPO precyzuje, Ze powyzsze orzeczenia
sadowe staly sie prawomocne.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze orzekajac, iz Izba Odwotawcza dopuscita sie bledéw w swojej
ocenie podobienistwa kolidujacych ze soba oznaczen, i stwierdzajac niewazno$¢ decyzji z dnia
28 listopada 2013 r., Sad w pkt 33 i 40 wyroku stwierdzajacego niewazno$¢ opart sie w szczegélnosci
na zbiegu dwoéch okoliczno$ci — po pierwsze, ze ,obuwie sportowe” nalezy do artykuléw powszechnego
uzytku, i po drugie, ze przy zakupie wspomnianego ,obuwia sportowego” wlasciwy krag odbiorcéw,
sktadajacy sie z przecietnych, wlasciwie poinformowanych oraz dostatecznie uwaznych i rozsadnych
konsumentéw, wykazuje przecietny poziom uwagi. Skarzaca prébowata podwazy¢ te ocene faktyczna
przed Trybunalem, jednak Trybunal w czesci odrzucil jej argumentacje jako niedopuszczalng,
a w pozostalym zakresie oddalil ja jako oczywiscie bezzasadna (postanowienie w przedmiocie
odwotania, pkt 11-18). Wynika stad, ze wyrok stwierdzajacy niewazno$¢ decyzji z dnia 28 listopada
2013 r. uzyskal prawomocnosé.

Tymczasem zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wyrok stwierdzajacy niewazno$¢, ktéry stal sie
prawomocny, ma powage rzeczy osadzonej (zob. wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., Wlochy/Komisja,
C-372/97, EU:C:2004:234, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo). Owa powaga rzeczy osadzonej
obejmuje zaréwno sentencje wyroku, jak i uzasadnienie, ktére stanowi niezbedna podstawe tej sentencji
i jest z tego wzgledu nierozerwalnie z nia zwigzane [zob. wyrok z dnia 1 czerwca 2006 r., P &
O European Ferries (Vizcaya) i Diputacién Foral de Vizcaya/Komisja, C-442/03 P i C-471/03 P,
EU:C:2006:356, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo].

Dodatkowo na mocy art. 65 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 72 ust. 6 rozporzadzenia
2017/1001) EUIPO ma obowiazek podjecia niezbednych s$rodkéw w celu zastosowania sie do
orzeczenia sadu Unii. W tym wzgledzie z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze aby podporzadkowac
sie wyrokowi stwierdzajacemu niewazno$¢ i zapewnic jego pelne wykonanie, instytucja bedaca autorem
aktu, ktérego niewaznos$¢ zostala stwierdzona, jest zobowiazana do uwzglednienia nie tylko sentencji
wyroku, ale réwniez uzasadnienia prowadzacego do wydania tego wyroku, ktére stanowi jego niezbedna
podstawe. To wtlasnie uzasadnienie wskazuje bowiem, po pierwsze, konkretny przepis uznany za
niezgodny z prawem, a po drugie, przedstawia szczegélowe wzgledy, z powodu ktérych w sentencji
orzeczono niezgodno$¢ z prawem i ktére zainteresowana instytucja powinna uwzgledni¢, zastepujac
akt, ktérego niewazno$¢ zostala stwierdzona [zob. wyroki: z dnia 25 marca 2009 r., Kaul/OHIM -
Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 13 kwietnia
2011 r., Safariland/OHIM - DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER
PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, pkt 41].

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, ze przypomniane w pkt 100 powyzej uzasadnienie wyroku
stwierdzajacego niewazno$¢, odnoszace sie do wykazywanego przez wlasciwy krag odbiorcéw poziomu
uwagi stanowi niezbedna podstawe sentencji tego wyroku. W rezultacie réwniez samo to uzasadnienie
ma powage rzeczy osadzonej i Izba Odwolawcza miala obowiazek si¢ do niego zastosowac.

Nalezy stwierdzi¢ tez, ze przyjmujac — jak to zostalo wskazane w pkt 97 powyzej — przecietny poziom
uwagi, Izba Odwolawcza faktycznie i w pelni zastosowala si¢ do wyzej wspomnianego uzasadnienia

wyroku stwierdzajacego niewazno$¢.

Wynika stad, ze zakwestionowanie zasadnosci dokonanej przez Izbe Odwotawcza oceny poziomu uwagi
wykazywanego przez wlasciwy krag odbiorcéw nie jest dopuszczalne.

16 ECLL:EU:T:2018:108



106

107

108

109

110

111

WryRrOK Z DNIA 1.3.2018 R. — SprAWA T-629/16
SHOE BRANDING EUROPE/EUIPO — ADIDAS (ODZWIERCIEDLENIE POZYCJI DWOCH ROWNOLEGLYCH PASKOW NA BUCIE)

Co wiecej, nalezy zauwazy¢, ze wbrew temu, co utrzymuje skarzaca, w zaskarzonej decyzji Izba
Odwolawcza nie zakwalifikowala wykazywanego przez wlasciwy krag odbiorcéw poziomu uwagi jako
niski. Z pkt 97 i 104 powyzej wynika bowiem, iz Izba Odwolawcza przyjela w rzeczywistosci
przecietny poziom uwagi.

Dodatkowo zadna z informacji zawartych w aktach sprawy nie jest w stanie tej oceny podwazy¢
i uzasadni¢, dlaczego poziom uwagi wykazywany przez przecietnego konsumenta rozpatrywanych
towaréw mialby zosta¢ zakwalifikowany jako wysoki. W tym wzgledzie nalezy zaznaczy¢, ze w swej
wcze$niejszej decyzji z dnia 28 listopada 2013 r. Izba Odwolawcza uznatla juz, slusznie, ze konsument
ten nie wykazuje poziomu uwagi wyzszego niz przecietny, poniewaz rozpatrywane towary, nalezace do
klasy 25 (obuwie i odziez) sa towarami masowej konsumpcji, czesto nabywanymi i uzywanymi przez
konsumentéw w Unii, ze nie s3 one ani kosztowne, ani wyjatkowe, Zze ich zakup i uzywanie
niekoniecznie wiaza si¢ ze szczegélnymi konsekwencjami oraz ze nie maja one powaznego wplywu na
zdrowie, budzet lub Zycie konsumenta. Ponadto Sad kilkakrotnie stwierdzit juz, ze towary nalezace do
klasy 25, a w szczegdlnosci ,obuwie”, ,obuwie sportowe” czy tez ,buty”, stanowia artykuly
powszechnego uzytku, w odniesieniu do ktérych wlasciwy krag odbiorcéw wykazuje przecietny
poziom uwagi [zob. podobnie wyroki: z dnia 16 pazdziernika 2013 r., Zoo Sport/OHIM - K-2 (zoo
sport), T-455/12, niepublikowany, EU:T:2013:531, pkt 28, 30, 36, 39, 42; z dnia 25 lutego 2016 r.,
Puma/OHIM - Sinda Poland (Przedstawienie zwierzecia), T-692/14, niepublikowany, EU:T:2016:99,
pkt 25]. Wynika stad, ze dokonana przez Izbe Odwotawcza ocena, zgodnie z ktéra przecietny
konsument nabywajacy towary oznaczane zgloszonym znakiem towarowym, a mianowicie ,obuwie”
nalezace do klasy 25, wykazuje przecietny poziom uwagi, moze zosta¢ jedynie potwierdzona.

W rezultacie pierwszy zarzut szczegélowy drugiej czesci zarzutu gléwnego jest niedopuszczalny,
a w kazdym wypadku bezzasadny, wobec czego nie mozna go uwzglednic.

W przedmiocie drugiego zarzutu szczegolowego, dotyczacego braku calosciowej oceny stopmia
podobieristwa kolidujacych ze sobg znakow

Skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza w zaskarzonej decyzji nieprawidlowo ocenita stopien
podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw. Izba Odwolawcza, zamiast samodzielnie przeprowadzi¢
analize podobienistw i réznic miedzy kolidujacymi ze soba znakami, ograniczyla si¢ bowiem do
przyjecia stanowiska, wyrazonego przez Sad w wyroku stwierdzajacym niewazno$¢, zgodnie z ktérym
wspomniane znaki s3 w pewnym stopniu podobne. Skarzaca precyzuje, iz Izba Odwolawcza powinna
byla w szczegdélnosci uwzgledni¢ niektére réznice dotyczace dlugosci i koloru paskéw, ktére to réznice
nie zostaly wspomniane w decyzji z dnia 28 listopada 2013 r. i z tego wzgledu nie zostaly poddane
badaniu przez Sad w wyroku z dnia 21 maja 2015 r. Dodaje ona, ze Wydzial Sprzeciwéw dokonal
z kolei poglebionego poréwnania kolidujacych ze soba znakéw, w ramach ktérego opart sie
w szczegdlnosci na okolicznosci, iz zgloszony znak towarowy jest ,znakiem pozycyjnym”, podczas gdy
wczesniejszy znak towarowy jest znakiem graficznym.

W tym wzgledzie nalezy na wstepie stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza faktycznie uznata w pkt 58, 60 i 62
zaskarzonej decyzji, iz kolidujace ze soba znaki sa do pewnego stopnia podobne na plaszczyznie
wizualne;j.

Jednakze z brzmienia zaskarzonej decyzji, a zwlaszcza z jej pkt 18, 20 i 57, wynika réwniez, ze Izba
Odwotawcza doszla do tego wniosku, opierajac si¢ na okolicznosci, iz w wyroku stwierdzajacym
niewaznos$¢ Sad poddal analizie podobienistwa i réznice miedzy kolidujacymi ze soba znakami (wyrok
stwierdzajacy niewazno$¢, pkt 34, 35, 39, 40) i uznal, ze znaki te byly do pewnego stopnia podobne na
plaszczyznie wizualnej (wyrok stwierdzajacy niewaznos¢, pkt 43).
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Tymczasem EUIPO slusznie podnosi, ze kwestia podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw zostala
ostatecznie rozstrzygnieta w uzasadnieniu wyroku stwierdzajacego niewaznos¢, majacym powage rzeczy
osadzone;j.

Uzasadnienie tego wyroku, w ktérym stwierdzono istnienie pewnego podobienstwa kolidujacych ze
soba znakdéw, stanowi bowiem niezbedna podstawe sentencji tego wyroku stwierdzajacego niewaznos¢
decyzji z dnia 28 listopada 2013 r. W tym wzgledzie nalezy wskaza¢, ze stwierdzenie niewazno$ci
orzeczone we wspomnianym wyroku jest oparte na tym, iz dokonanie przez Izbe Odwotawcza btednej
oceny podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw mialo wplyw w szczegélnosci na dokonana przez te
izbe ocene ryzyka, ze odbiorcy dostrzega miedzy tymi znakami zwiazek i ze dojdzie do jednego
z naruszen okre$lonych w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 (wyrok stwierdzajacy niewazno$¢,
pkt 51-54).

Wynika z tego, ze zgodnie z orzecznictwem przywolanym w pkt 101 i 102 powyzej Izba Odwotawcza
nie mogla przy badaniu zasadnosci sprzeciwu w $wietle postanowien art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 pomina¢ oceny podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw dokonanej przez Sad
w wyroku stwierdzajacym niewazno$¢.

W rezultacie argumenty skarzacej kwestionujace uzasadnienie zaskarzonej decyzji, w zakresie, w jakim
przejmuje ono ustalenie Sadu dotyczace podobienistwa kolidujacych ze soba znakéw, sa
niedopuszczalne. Skarzaca nie moze zatem skutecznie zarzuca¢ Izbie Odwotawczej, iz poprzestala na
przyjeciu wspomnianego ustalenia, zamiast przeprowadzi¢ wlasna analize stopnia podobienistwa
miedzy kolidujacymi ze sobg znakami.

Ustalenia tego, podobnie jak oceny przeprowadzonej najpierw przez Sad, a nastepnie przez Izbe
Odwotawcza, nie moga w kazdym razie podwazy¢ pozostate argumenty skarzacej wskazane w pkt 109

powyze;j.

Po pierwsze bowiem, prawda jest, ze — jak wskazala skarzaca — Sad wskazal w pkt 44 wyroku
stwierdzajacego niewaznos¢, iz niektére dowody, na ktére powotaly sie przed nim EUIPO i skarzaca,
majace wykazaé, ze kolidujace ze soba znaki rdéznia sie pod wzgledem koloru i dlugosci
poszczegdlnych paskéw umieszczanych na towarach skarzacej i interwenienta ,nie [byly] istotne,
poniewaz nie [zostaly] wymienione przez Izbe Odwotawcza w decyzji [z dnia 28 listopada 2013 r.]”.
Sad dodal réwniez w pkt 44 wspomnianego wyroku, ze ,te nowe dowody nie moga uzupelni¢
uzasadnienia decyzji [z dnia 28 listopada 2013 r.] i pozostaja bez wplywu na dokonywana ocene

waznosci tej decyzji”.

Jednakze nalezy zauwazy¢ z jednej strony, iz Sad stwierdzil takze, w tym samym pkt 44 wyroku
stwierdzajacego niewazno$¢, ze jezeli chodzi o argument dotyczacy dlugosci paskéw wynikajacej
z réznicy w ich pochyleniu, owa pomniejsza réznica miedzy kolidujacymi ze soba znakami nie moze
zosta¢ dostrzezona przez przecigtnego konsumenta, poniewaz konsument ten wykazuje przecietny
poziom uwagi, i nie ma ona wplywu na wywierane przez kolidujace ze soba znaki calosciowe wrazenie
bedace rezultatem obecnosci szerokich ukos$nych paskéw na bocznej czesci buta. I tak okazuje sie, ze
wbrew temu, co twierdzi skarzaca, Sad jak najbardziej uwzglednil okoliczno$¢, iz paski, z ktérych
sktadaja sie kolidujace ze soba znaki towarowe, moga wykazywac réznice w dlugosci.

Z drugiej strony, o ile prawda jest, ze Sad nie wzial wyraznie pod uwage koloru paskéw, o tyle nalezy
zaznaczy¢ na wstepie, ze to do skarzacej — jezeli uwazala ona takie dzialanie za zasadne — nalezalo
podwazenie braku wziecia tej okoliczno$ci pod uwage w odwolaniu, ktére wniosta od wyroku
stwierdzajacego niewazno$¢. Nastepnie Trybunal orzekt w pkt 59 postanowienia w przedmiocie
odwolania, ze w wyroku stwierdzajacym niewazno$¢ Sad — zwazywszy w szczegdlnosci na fakt, iz
rozpoznal argument dotyczacy réznicy w dlugosci paskéw — przeprowadzil calosciowa ocene
podobienstw i réznic miedzy kolidujacymi ze soba znakami. Wreszcie z akt sprawy nie wynika, by
skarzaca i interwenient wnosili o zarejestrowanie, odpowiednio, zgloszonego znaku towarowego
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i wczesniejszego znaku towarowego ze wskazaniem koloru, zgodnie z zasada 3 ust. 5 rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE)
nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1) [obecnie art. 3 ust. 3
lit. b) i f) rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja 2017 r. okres$lajacego
szczegétowe zasady wykonania niektérych przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009 (Dz.U. 2017, L 205,
s. 39)]. Dodatkowo, chociaz paski w zgloszonym znaku towarowym sa koloru szarego, a paski we
wcze$niejszym znaku towarowym sa koloru czarnego, to oba kolidujace ze soba znaki zawieraja paski
w ciemnym kolorze, w zwiazku z czym nieznaczna réznica miedzy tymi znakami w kolorze nie moze
podwazy¢ dokonanej przez Sad i nastepnie przez Izbe Odwolawcza oceny istnienia pewnego stopnia
podobienistwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami.

Po drugie, okolicznos$¢, ze Wydzial Sprzeciwéw przeprowadzil poglebione poréwnanie kolidujacych ze
soba znakéw, pozostaje jako taka bez wplywu na zasadno$¢ oceny podobienstwa znakéw dokonanej
przez Sad i nastepnie przez Izbe Odwotawcza. Nalezy ponadto zauwazy¢, ze Wydzial Sprzeciwéw nie
tylko uznal na s. 5 swojej decyzji z dnia 22 maja 2012 r., ze wizualne réznice miedzy kolidujacymi ze
soba znakami rownowazyly podobienistwa tych znakdéw, ale wskazal takze, na s. 2, 5, 7 i 8 tej decyzji,
iz kolidujace ze soba znaki wykazuja podobienstwa i sa do siebie w zwiazku z tym w pewnym stopniu
podobne.

Co wiecej, jezeli chodzi o argument dotyczacy okolicznosci, ze zgltoszony znak towarowy jest ,znakiem
pozycyjnym”, podczas gdy wczesniejszy znak towarowy jest znakiem graficznym, nalezy zauwazy¢, iz —
jak wskazalo EUIPO na rozprawie — wcze$niejszy znak towarowy, odtworzony w pkt 7 powyzej,
réwniez moglby zosta¢ zakwalifikowany jako ,znak pozycyjny”. Podobnie bowiem jak zgloszony znak
towarowy wczedniejszy znak towarowy sklada sie wylacznie z trzech réwnoleglych paskéw
umieszczanych na bucie, ktérych kontur jest przedstawiany za pomoca kropkowanej linii, co stanowi
wskazowke, ze linia ta nie jest cze$cia znaku.

Tak czy inaczej skarzaca nie precyzuje, a Sad nie dostrzega, w jaki sposéb podnoszona réznica miedzy
kolidujacymi ze sobg znakami miataby zmniejszy¢ stopiert podobienistwa tych znakéw.

W tym wzgledzie nalezy wskazaé, ze w przeciwienistwie do rozporzadzenia 2017/1431 rozporzadzenie
nr 207/2009 i rozporzadzenie nr 2868/95 nie wymieniaja ,znakéw pozycyjnych” jako szczegdlnej
kategorii znakéw towarowych. Dodatkowo ,znaki pozycyjne” sa zblizone do kategorii graficznych
i tréjwymiarowych znakéw towarowych, poniewaz odnosza sie do umieszczania elementéw
graficznych lub tréjwymiarowych na powierzchni towaru [wyrok z dnia 15 czerwca 2010 r.,
X Technology Swiss/OHIM (Pomaranczowa barwa palcéw skarpety), T-547/08, EU:T:2010:235,
pkt 20; zob. takze podobnie wyrok z dnia 26 lutego 2014 r., Sartorius Lab Instruments/OHIM (Zoétty
tuk na dolnej krawedzi ekranu), T-331/12, EU:T:2014:87, pkt 14].

Co wiecej, skarzaca sama wskazuje, opierajac sie na wytycznych EUIPO, iz réznica pomiedzy tymi
dwoma rodzajami znakéw wynika z faktu, ze graficzny znak towarowy wiaze si¢ z kompleksowa
ochrona znaku towarowego jako calosci, natomiast znak pozycyjny niesie za soba jedynie ochrone
sposobu, w jaki znak towarowy jest przedstawiany.

Podnoszona réznica miedzy kolidujacymi ze soba znakami, z ktérych kazdy sklada sie z réwnoleglych
paskéw umieszczanych na bucie, zakladajac nawet, Zze zostanie dowiedziona, moze zatem w niniejszej
sprawie oddzialywa¢ jedynie na zakres elementéw chronionych tymi znakami i w rezultacie okazuje sie
pozbawiona wplywu na stopienn podobienstwa wspomnianych znakéw oraz na sposéb, w jaki wlasciwy
krag odbiorcéw moze te znaki postrzegac.

Nalezy zreszta odnotowal, ze z decyzji Wydzialu Sprzeciwéw nie wynika, by instancja ta przy

dokonywaniu oceny stopnia podobienistwa kolidujacych ze soba znakéw wyciagneta jakiekolwiek
konsekwencje z réznicy w ich kwalifikacji.

ECLIL:EU:T:2018:108 19



127

128

129

130

131

132

133

134

WryRrOK Z DNIA 1.3.2018 R. — SprAWA T-629/16
SHOE BRANDING EUROPE/EUIPO — ADIDAS (ODZWIERCIEDLENIE POZYCJI DWOCH ROWNOLEGLYCH PASKOW NA BUCIE)

W tych okolicznosciach skarzaca nie moze skutecznie zarzuca¢ Izbie Odwolawczej braku
uwzglednienia tej réznicy miedzy kolidujacymi ze soba znakami.

W konsekwencji drugi zarzut szczegélowy drugiej czes$ci zarzutu gléwnego nalezy odrzuci¢ jako
niedopuszczalny, a w kazdym razie oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie trzeciego zarzutu szczegélowego, dotyczgacego uwzglednienia bardzo stabo
samoistnie odréziniajgcego charakteru wczesniejszego znaku towarowego

Skarzaca twierdzi, ze Izba Odwotawcza dopuscila sie bledu w ocenie, poniewaz w zaskarzonej decyzji
nie wypowiedziata sie w przedmiocie stopnia charakteru odrézniajacego wczesniejszego znaku
towarowego, a w szczegllnosci nie wziela pod uwage faktu, iz ten znak ma bardzo stabo samoistnie
odrézniajacy charakter. Stopienn charakteru odrézniajacego, zwlaszcza samoistnego, wcze$niejszego
znaku towarowego stanowi bowiem jej zdaniem szczegélnie istotne kryterium w kontekscie oceny
z jednej strony ryzyka, ze wlasciwy krag odbiorcéw pomyli, skojarzy lub zestawi ze soba kolidujace ze
soba znaki, a z drugiej strony prawdopodobienistwa, ze dojdzie do jednego z naruszen okreslonych
w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. Dodatkowo nawet w przypadku renomowanego znaku
towarowego jego stopien charakteru odrézniajacego zalezy od samoistnego charakteru odrézniajacego
tego znaku. Ponadto okolicznos$¢, ze zgloszony znak towarowy jest — podobnie jak wcze$niejszy znak
towarowy i zgodnie z rozpowszechniong praktyka — umieszczany na obuwiu oraz ze w konsekwencji
kolidujace ze soba znaki sa uzywane w odniesieniu do identycznych towaréw, sprawia, ze wcze$niejszy
znak towarowy jest jeszcze mniej unikatowy, niz mialoby to miejsce, gdyby kolidujace ze soba znaki
byly uzywane w odniesieniu do réznych towaréw.

Z powyzszej argumentacji wynika, ze skarzaca z jednej strony zarzuca Izbie Odwolawczej, ze nie
przeprowadzila badania i nie zdefiniowala charakteru odrézniajacego, zwlaszcza samoistnego,
wcze$niejszego znaku towarowego, a z drugiej strony podnosi, iz stopien charakteru odrézniajacego
tego znaku jest niewysoki, w szczegélnosci z powodu bardzo stabo samoistnie odrézniajacego
charakteru wspomnianego znaku.

Po pierwsze, nalezy zauwazy¢, ze prawda jest, iz w zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza nie zajela
wyraznie stanowiska w przedmiocie stopnia charakteru odrézniajacego — samoistnego lub uzyskanego
w nastepstwie uzywania — wcze$niejszego znaku towarowego.

Jednakze Izba Odwotawcza wyjasnita w pkt 65, 67 i 83 swej wczes$niejszej decyzji z dnia 28 listopada
2013 r., ze jakkolwiek wczesniejsze znaki interwenienta, a w szczegdlnosci wczesniejszy znak towarowy
i niemiecki znak towarowy nr 39950559, wykazywaly stabo samoistnie odrézniajacy charakter, stabos¢
ta byla kompensowana diugotrwalym uzywaniem tych znakéw na duza skale, skutkiem czego uzyskaty
one przynajmniej przecietnie odrdzniajacy charakter. Ta ocena stopnia charakteru odrézniajacego
wspomnianych wczesniejszych znakéw towarowych nie zostala zakwestionowana przez Sad w wyroku
stwierdzajacym niewazno$¢. Co wiecej, w pkt 10 zaskarzonej decyzji, w ktérym przedstawiono
pokrétce tok rozumowania prezentowany przez Izbe Odwolawcza w decyzji z dnia 28 listopada
2013 r., przywolano wspomniana ocene. W tych okoliczno$ciach nalezy uzna¢, iz Izba Odwotawcza
utrzymala w zaskarzonej decyzji swoja wcze$niejsza ocene stopnia charakteru odrézniajacego
wcze$niejszego znaku towarowego.

W rezultacie skarzaca bezzasadnie twierdzi, iz Izba Odwolawcza w zaskarzonej decyzji calkowicie
zaniechata wziecia pod uwage stopnia charakteru odrdzniajacego wczesniejszego znaku towarowego.

Po drugie, nalezy przypomnieé, ze z analizy pierwszej czeéci zarzutu gléwnego (zob. pkt 65-90

powyzej) wynika, iz wczes$niejszy znak towarowy cieszy sie w Unii renomg. Dodatkowo w pkt 162
ponizej zostanie wykazane, ze owa renoma moze zosta¢ uznana za duza.
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Tymczasem, gdy renoma znaku towarowego jest dowiedziona, ustalenie samoistnego charakteru
odrézniajacego tego znaku pozostaje bez znaczenia dla uznania go za ogdlnie wykazujacy charakter
odrodzniajacy (postanowienie w przedmiocie odwotania, pkt 75, 76). Wcze$niejszy znak towarowy moze
mie¢ szczegdlnie odrézniajacy charakter nie tylko samoistnie, lecz réwniez dzieki powszechnej
znajomosci, jaka znak cieszy si¢ wsréd odbiorcéw (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 listopada 1997 r.,
SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 24) z tym skutkiem, ze gdy znak uzyska szczegélnie odrézniajacy
charakter dzieki jego powszechnej znajomos$ci, argument oparty na tym, iz ma on bardzo stabo
samoistnie odrdzniajacy charakter, jest bezskuteczny w ramach oceny istnienia zwiazku miedzy
kolidujacymi ze soba znakami, a w konsekwencji zaistnienia naruszenia w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. analogicznie wyrok z dnia 17 lipca 2008 r., L. & D/OHIM, C-488/06,
EU:C:2008:420, pkt 67, 68).

W tych okolicznosciach dokonana przez Izbe Odwotawcza ocena, zgodnie z ktéra wczedniejszy znak
towarowy ma z uwagi na jego uzywanie na szeroka skale charakter przecietnie odrézniajacy, moze
zosta¢ jedynie potwierdzona.

W rezultacie skarzaca bezzasadnie twierdzi, po pierwsze, ze Izba Odwolawcza powinna byla uwzgledni¢
w zaskarzonej decyzji stopien samoistnie odrézniajacego charakteru wczes$niejszego znaku towarowego,
i po drugie, ze z powodu stabosci tego samoistnie odrézniajacego charakteru nalezaloby obnizy¢
stopien charakteru odrdzniajacego wczesniejszego znaku towarowego.

Trzeci zarzut szczegbélowy drugiej czesci zarzutu gléwnego nalezy w konsekwencji oddali¢.

W przedmiocie czwartego zarzutu szczegotowego, dotyczgacego braku samodzielnej oceny,
a w kazdym razie dokonania blednej ocemy ryzyka wystgpienia naruszenia charakteru
odrozniajacego lub renomy wczesniejszego znaku towarowego

Skarzaca podnosi co do istoty, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego nie powoduje czerpania
nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub z renomy wcze$niejszego znaku towarowego i nie
dziala tez na ich szkode.

Dokladniej rzecz biorac, skarzaca formuluje dwa zastrzezenia wobec zaskarzonej decyzji. Z jednej
strony Izba Odwolawcza nie ocenila ,w sposéb samodzielny”, czy uzywanie zgloszonego znaku
towarowego bedzie powodowalo czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub
z renomy wcze$niejszego znaku towarowego lub tez bedzie dla nich szkodliwe. Z drugiej strony Izba
Odwotawcza powinna byla uwzgledni¢ fakt, ze interwenient nie wykazal w toku postepowania
w sprawie sprzeciwu i nastepnie postepowania odwolawczego istnienia nienaleznej korzysci lub
szkody, chociaz kolidujace ze soba znaki pokojowo wspélistnialy na rynku przez bardzo wiele lat, oraz
ze w tych okoliczno$ciach podnoszone naruszenie powinno bylo wyraznie ujawni¢ sie na rynku.

Nalezy zatem zbada¢, czy te dwa zastrzezenia sa zasadne w $wietle uzasadnienia zaskarzonej decyzji
oraz calosci istotnych informacji zawartych w aktach sprawy.

W przedmiocie pierwszego zastrzezemia, opartego na braku samodzielnej oceny istnienia
naruszenia renomy lub charakteru odrozniajgcego wczesniejszego znaku towarowego

Na wstepie nalezy pokrdtce przedstawi¢ tok rozumowania zaprezentowany przez Izbe Odwolawcza
w zaskarzonej decyzji.

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza w pkt 61 zaskarzonej decyzji uznata przede wszystkim, ze gdyby

zgloszony znak towarowy zostal zarejestrowany, to stopiel powiazania miedzy wcze$niejszym znakiem
towarowym, ktory cieszy sie ,goodwill”, prestizowym wizerunkiem i dobra reputacja, a interwenientem
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zostanie ostabiony, w wyniku czego wcze$niejszy znak towarowy zostanie ,rozmyty”. W tym zakresie
w zaskarzonej decyzji stwierdzono znaczna ,goodwill”, wynikajaca z kilkudziesieciu lat promowania
tego znaku, intensywnej dziatalnosci reklamowej i utrzymania duzej obecnosci na rynku.

Izba Odwotawcza wskazala nastepnie w pkt 60, 62 i 63 zaskarzonej decyzji, ze wcze$niejszy znak
towarowy cieszy si¢ znaczaca i $wiatowa renomg, ze kolidujace ze soba znaki sa podobne, ze
rozpatrywane towary sg identyczne oraz ze w konsekwencji wlasciwy krag odbiorcéw w przypadku
obu tych znakéw takze jest identyczny. W pkt 63 zaskarzonej decyzji dodala ona, ze w tych
okolicznosciach klienci skarzacej beda znali wcze$niejszy znak towarowy i ustanowia ,zwiazek
skojarzeniowy” ze zgltoszonym znakiem towarowym.

Wreszcie z uwagi na powyzsze Izba Odwolawcza uznala w pkt 65 zaskarzonej decyzji, ze w niniejszym
przypadku jest bardzo prawdopodobne, iz uzywanie zgloszonego znaku towarowego bedzie
powodowalo — umyslne lub nieumy$lne — czerpanie nienaleznej korzy$ci z utrwalonej renomy
wczesniejszego znaku towarowego oraz z istotnych nakladéw poczynionych w celu uzyskania tej
renomy.

Z przypomnianego powyzej brzmienia zaskarzonej decyzji wynika, ze wbrew temu, co utrzymuje
skarzaca, Izba Odwotawcza dokonala — samodzielnie — oceny, czy w niniejszym wypadku uzywanie
zgloszonego znaku towarowego wiazalo si¢ z ryzykiem czerpania nienaleznej korzysci z renomy
wczesniejszego znaku towarowego. W tym zakresie w pkt 61 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza
uwzglednita w sposéb incydentalny, zgodnie z orzecznictwem przywolanym w pkt 50 powyzej,
mozliwo$¢, ze owo uzywanie bedzie naruszalo charakter odrdzniajacy wczes$niejszego znaku
towarowego z powodu ,rozmycia” wylaczno$ci wczesniejszego znaku towarowego.

Natomiast Izba Odwolawcza, po pierwsze, nie zajela stanowiska w przedmiocie istnienia dzialania na
szkode renomy wczesniejszego znaku towarowego i po drugie, jedynie w sposéb posredni
wypowiedziala sie w przedmiocie dziatania na szkode charakteru odrézniajacego wcze$niejszego znaku
towarowego. Izba Odwotawcza uwzglednila sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 przede wszystkim w oparciu o zarzut dotyczacy tego, ze uzywanie zgloszonego znaku
towarowego bedzie powodowalo czerpanie nienaleznej korzysci z renomy wcze$niejszego znaku
towarowego, ktoéry to zarzut byl sam w sobie jedynie cze$ciowo i posrednio oparty na ryzyku
oslabienia lub ,rozmycia” charakteru odrézniajacego tego znaku.

Jednakze, zwazywszy na przypomniany w pkt 37 powyzej alternatywny charakter trzech rodzajow
naruszen przewidzianych w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, zarzut dotyczacy tego, ze
uzywanie zgloszonego znaku towarowego bedzie powodowalo czerpanie nienaleznej korzysci z renomy
wczesniejszego znaku towarowego, jezeli byl faktycznie zasadny, wystarczyl do uzasadnienia odmowy
rejestracji, z zastrzezeniem, ze nie istnial uzasadniony powd6d uzywania zgloszonego znaku
towarowego. Wynika stad, ze skarzaca nie moze skutecznie zarzucaé Izbie Odwolawczej, iz ta nie
wypowiedziala sie w przedmiocie ewentualnego istnienia innego rodzaju naruszenia niz to, ktdre
ustalita. W rezultacie argumenty skarzacej dotyczace nieprzeprowadzenia przez Izbe Odwotawcza
analizy, czy doszlo do dziatania na szkode renomy lub charakteru odrézniajacego wczes$niejszego znaku
towarowego, sa bezskuteczne.

W konsekwencji pierwsze zastrzezenie w ramach czwartego zarzutu szczegdltowego drugiej czesci
zarzutu gléwnego nalezy oddali¢.
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W przedmiocie drugiego zastrzeiemia, opartego na braku wykazania zaistnienia naruszenia
renomy lub charakteru odrozZniajgcego wczesniejszego znaku towarowego

Jak zostalo wskazane w pkt 140 powyzej, skarzaca twierdzi w istocie, ze interwenient nie wykazal, by
uzywanie zgloszonego znaku towarowego moglo w przyszlosci dziala¢ na szkode renomy lub
charakteru odrdzniajacego wcze$niejszego znaku towarowego. Podobienistwo miedzy kolidujacymi ze
soba znakami nie jest na tyle wystarczajace, by wlasciwy krag odbiorcéow dostrzegl miedzy tymi
znakami zwiazek. Dodatkowo zgloszony znak towarowy byl w przesztosci przez wiele lat uzywany
rownolegle z wcze$niejszym znakiem towarowym i mimo to nie doszlo do czerpania nienaleznej
korzysci z renomy lub z charakteru odrézniajacego wczesniejszego znaku towarowego. Nie zostalo tez
ujawnione na rynku zadne dzialanie na szkode tego znaku.

Na wstepie nalezy przypomnie(, ze jak zostalo to juz wskazane w pkt 147 i 148 powyzej, z jednej strony
zaskarzona decyzja zostala przede wszystkim oparta na zarzucie dotyczacym tego, ze uzywanie
zgloszonego znaku towarowego mogloby prowadzi¢ do czerpania nienaleznej korzysci z renomy
wcze$niejszego znaku towarowego, z drugiej zas strony ryzyko, ze takie naruszenie zaistnieje, jest samo
w sobie wystarczajace do uzasadnienia odmowy rejestracji, z zastrzezeniem, ze nie istnieje uzasadniony
powdd uzywania zgloszonego znaku towarowego. W rezultacie zastrzezenie oparte na braku wykazania
przez interwenienta zaistnienia naruszenia okreslonego w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 jest
skuteczne tylko woéwczas, gdy ma na celu zakwestionowanie istnienia ryzyka czerpania nienaleznej
korzysci z renomy wcze$niejszego znaku towarowego. Wynika stad, ze nie ma potrzeby badania, czy
uzywanie zgloszonego znaku towarowego moze dziala¢ na szkode renomy lub charakteru
odrézniajacego wczesniejszego znaku towarowego.

Jak zostato juz wskazane w pkt 30 i 46 powyzej, ewentualne istnienie z jednej strony zwiazku miedzy
kolidujacymi ze soba znakami, a z drugiej strony ryzyka czerpania nienaleznej korzysci z renomy
wcze$niejszego znaku towarowego winno by¢ oceniane w sposéb cato$ciowy, z uwzglednieniem
wszystkich czynnikéw istotnych w okoliczno$ciach niniejszej sprawy.

Niektére z tych czynnikéw, a zwlaszcza te wspomniane w pkt 30, 31 i 47 powyzej, wymagaja
przeprowadzenia uprzedniej analizy przez wlasciwe organy EUIPO, czyli Wydzial Sprzeciwéw i —
w razie potrzeby — Izbe Odwolawcza. W szczegdlnosci chodzi tu o poziom uwagi wykazywany przez
wlasciwy krag odbiorcéw, stopien pokrewnos$ci rozpatrywanych towaréw, stopienn podobienistwa
kolidujacych ze soba znakéw, intensywno$¢ renomy wczes$niejszego znaku towarowego oraz stopien
charakteru odrézniajacego tego ostatniego znaku.

Ponadto wlasciciel wczesniejszego znaku towarowego moze przedstawi¢ — a wlasciwe organy EUIPO
moga uwzgledni¢ — inne dowody pozwalajace na bardziej szczegétowe wykazanie istnienia lub braku
ryzyka czerpania nienaleznej korzysci z renomy wcze$niejszego znaku towarowego.

W tych okolicznoéciach nalezy przede wszystkim w pierwszej kolejnosci przypomnie¢ i w razie
potrzeby podda¢ kontroli dokonana przez Izbe Odwotawcza ocene istotnych czynnikéw wymienionych
w pkt 153 powyzej. Nastepnie, w drugiej i w trzeciej kolejnosci, konieczne bedzie poddanie kontroli —
w S$wietle wspomnianych czynnikéw, pozostalych dowoddéw, ktére zostaly przedstawione przez
interwenienta przed Izba Odwolawcza lub uwzglednione przez nia w zaskarzonej decyzji,
i ewentualnego wplywu wspélistnienia kolidujacych ze soba znakéw, na ktére powotuje sie skarzaca —
czy Izba Odwolawcza dopuscila sie bledu w ocenie, gdy stwierdzila istnienie w niniejszym wypadku,
odpowiednio, zwigzku miedzy kolidujacymi ze soba znakami i ryzyka czerpania nienaleznej korzysci
z renomy wcze$niejszego znaku towarowego.
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— Wistepna ocena istotnych czynnikow

— Poziom uwagi wlasciwego kregu odbiorcow

Z cze$ci poswieconej badaniu pierwszego zarzutu szczegdtowego drugiej czesci jedynego zarzutu (zob.
pkt 93-108 powyzej) wynika, ze w zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza prawidlowo ustalita, iz
wlasciwy krag odbiorcéw, skladajacy sie z przecigtnych konsumentéw nabywajacych towary oznaczane
zgloszonym znakiem towarowym, wykazuje przecietny poziom uwagi.

— Stopien pokrewnosci rozpatrywanych towaréw

W pkt 53 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stwierdzila, ze zardwno wczesniejszy znak towarowy,
jak i zgloszony znak towarowy oznaczaja ,obuwie”, w zwiazku z czym rozpatrywane towary sa
identyczne.

Skarzaca w zaden sposéb nie kwestionuje oczywistej identycznos$ci rozpatrywanych towardw, ktéra
zostala potwierdzona w pkt 60, 62—64 zaskarzonej decyzji. W konsekwencji nalezy zgodzi¢ sie¢ z ocena
dokonana w tym zakresie przez Izbe Odwolawcza.

— Stopien podobieristwa kolidujacych ze sobg znakéw

Z czesci poswieconej badaniu drugiego zarzutu szczegélowego drugiej czesci jedynego zarzutu (zob.
pkt 109-128 powyzej) wynika, ze w zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza prawidlowo uznatla, iz
kolidujace ze soba znaki sa do pewnego stopnia podobne.

— Intensywnosc¢ renomy wczesniejszego znaku towarowego

Na wstepie nalezy przypomniec, ze cze$¢ poswiecona rozpatrzeniu pierwszej czesci zarzutu gféwnego
(zob. pkt 65-90 powyzej) ukazuje, iz w zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stusznie uznala, ze
wczesniejszy znak towarowy cieszy si¢ renoma w Unii.

Co sie tyczy intensywnosci tej renomy, z pkt 33, 36-38 zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba
Odwotawcza stwierdzila, iz wczes$niejszy znak towarowy cieszy sie duza renoma. Wyjasnita ona takze,
w pkt 41 i 62 zaskarzonej decyzji, ze owa renoma ma charakter dawny, trwaly, znaczacy i $wiatowy.
Natomiast nie zgodzila si¢ ona z argumentacja interwenienta, ktéry na s. 11 sprzeciwu utrzymywat, iz
jego znak cieszy sie wyjatkowa renoma.

Skarzaca, ktéra kwestionuje samo istnienie renomy wczeéniejszego znaku towarowego, nie formutuje
zadnej odrebnej krytyki w stosunku do dokonanej przez Izbe Odwolawcza oceny intensywnosci tej
renomy. Tymczasem material dowodowy rozpatrzony w ramach pierwszej czesci jedynego zarzutu
wydaje sie wystarczajacy do tego, by ustali¢, oprécz samego istnienia tej renomy, réwniez jej wysoki
poziom. Ponadto w pkt 47 wyroku stwierdzajacego niewazno$¢ Sad przywotal — nie podajac go
w watpliwo$¢ — wniosek, do ktérego Izba Odwotawcza doszlta w pkt 66 decyzji z dnia 28 listopada
2013 r., a zgodnie z ktérym wcze$niejszy znak towarowy cieszy sie duza renoma (,znaczaca” w ocenie
Sadu).

W tych okolicznosciach nalezy potwierdzi¢ dokonang przez Izbe Odwolawcza ocene intensywnosci
renomy wcze$niejszego znaku towarowego.
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— Stopien charakteru odrézniajgcego wczesniejszego znaku towarowego

Z cze$ci poswieconej badaniu trzeciego zarzutu szczegdtowego drugiej czesci zarzutu gléwnego (zob.
pkt 129-138 powyzej) wynika, ze w zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stusznie uznala, iz
wcze$niejszy znak towarowy, dzieki uzywaniu go na duza skale, ma charakter przecietnie odrézniajacy.

— Catosciowa ocena istnienia zwigzku miedzy kolidujgcymi ze sobg znakami

Jak zostalo wskazane w pkt 144 powyzej, Izba Odwotawcza, opierajac sie w szczegélnosci na — chocby
»hiewielkim” — podobienstwie kolidujacych ze soba znakéw, identycznosci rozpatrywanych towaréw
i intensywnos$ci renomy wcze$niejszego znaku towarowego, stwierdzita w pkt 63 zaskarzonej decyzji, ze
w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcow miedzy kolidujacymi ze soba znakami istnieje zwiazek.

Skarzaca kwestionuje to ustalenie, twierdzac, ze Izba Odwotawcza nieprawidtowo ocenifa poziom uwagi
wlasciwego kregu odbiorcéw, stopien podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw oraz skale renomy
i w konsekwencji charakteru odrdzniajacego wczes$niejszego znaku towarowego.

Nalezy niemniej jednak zauwazyé, po pierwsze, ze argumentacja skarzacej dotyczaca podnoszonych
btedéw, ktérych Izba Odwotawcza miata sie dopusci¢c w ocenie powyzszych czynnikéw, zostala juz
odrzucona w kontekscie rozpatrywania pierwszej czesci zarzutu gléwnego oraz trzech pierwszych
zarzutéw szczeg6towych drugiej czesci zarzutu gtéwnego.

Po drugie, uwzglednione przez Izbe Odwotawcza czynniki zaliczaja sie do czynnikéw uznanych za
istotne do celéw ustalenia istnienia takiego zwiazku (zob. orzecznictwo przytoczone w pkt 30 i 31
powyzej). W szczegdlnosci Izba Odwolawcza stusznie wskazala w pkt 63 zaskarzonej decyzji, ze
w ramach art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 ,niewielki” stopienn podobienstwa miedzy
kolidujacymi ze soba znakami moze wystarczy¢ do tego, by wiasciwy krag odbiorcéw dostrzegl miedzy
tymi znakami zwigzek (zob. orzecznictwo przytoczone w pkt 29 powyzej).

Skarzaca nie przedstawia dodatkowych argumentéw, ktére mialyby konkretnie podwazy¢ dokonane
przez Izbe Odwolawcza ustalenie, zgodnie z ktérym wtlasciwy krag odbiorcéw bedzie moglt dostrzec
zwiazek miedzy kolidujacymi ze soba znakami.

Niemniej jednak, kwestionujac istnienie prawdopodobienistwa czerpania nienaleznej korzysci z renomy
wczedniejszego znaku towarowego, skarzaca powoluje si¢ na wieloletnie pokojowe wspdlistnienie
kolidujacych ze soba znakéw na rynku i na brak istnienia w odczuciu odbiorcéw wprowadzenia
w blad co do pochodzenia jej towaréw. Co wiecej, na poparcie, ze miala ona uzasadniony powdd
uzywania zgloszonego znaku towarowego, skarzaca wskazuje, iz istnieje mozliwo$¢, ze owo
wspdlistnienie bedzie zmniejszalo ryzyko dostrzezenia przez odbiorcéw zwigzku miedzy tymi dwoma
znakami.

Zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 32-34 powyzej wspolistnienie w przeszlosci
kolidujacych ze soba znakéw na rynku moze przyczyni¢ si¢ do zmniejszenia w przyszlosci
prawdopodobieristwa skojarzenia miedzy tymi znakami i w rezultacie prawdopodobienistwa, ze
w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw utworzy sie miedzy tymi znakami zwigzek, pod warunkiem
jednak, w szczegélnosci, ze owo wspolistnienie mialo charakter pokojowy i w rezultacie samo w sobie
wynikato z braku prawdopodobieristwa skojarzenia.

W tych okoliczno$ciach nalezy ocenié, czy ten warunek zostal spetniony.
W niniejszej sprawie w celu uzasadnienia wspoélistnienia kolidujacych ze soba znakéw skarzaca

powotlala sie¢ na uzywanie zgloszonego znaku towarowego oraz kilku innych podobnych znakéw lub
oznaczen skladajacych sie z réwnoleglych paskéw umieszczanych na bucie.
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Na tym etapie nie jest konieczne rozpatrzenie wszystkich przedstawionych przez strony, zwlaszcza
w kontekscie trzeciej czesci zarzutu gléwnego, argumentéw dotyczacych owego wspdlistnienia.
W szczegblnosci na potrzeby dalszej czesci niniejszego wyroku mozna pominac ocene, czy i w jakim
zakresie skarzaca przedstawila dowdd na okoliczno$¢ rzeczywistego uzywania zgloszonego znaku
towarowego i zasiegu tego uzywania, ktéra to okoliczno$¢ takze zostala zakwestionowana przez
interwenienta.

Jest bowiem bezsporne, Ze, po pierwsze, interwenient zakwestionowal przed sadem niemieckim,
Landgericht Miinchen (sadem krajowym w Monachium, Niemcy), uzywanie przez spoétke Patrick
International SA, wskazang jako poprzedniczke skarzacej, znaku towarowego skladajacego sie z dwdch
réwnolegltych paskéw umieszczanych na bucie, oraz ze orzeczeniem z dnia 12 listopada 1990 r.
wspomniany sad zakazal tej spdlce obrotu towarami opatrzonymi tym znakiem z tego wzgledu, ze
istnialo prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do niektérych krajowych znakéw
towarowych interwenienta. Zakwestionowany wéwczas znak wygladal nastepujaco:

Oczywiscie znak towarowy uzywany wéwczas przez spolke Patrick International nie jest identyczny ze
zgloszonym znakiem towarowym, a wspomniany sad niemiecki w sporze, ktéry wéwczas rozstrzygal,
uznal, iz tamten znak sprawial wrazenie znaku towarowego skladajacego si¢ z trzech paskéw. Niemniej
jednak, niezaleznie od oceny dokonanej przez ten sad, rozpatrywany wéwczas znak towarowy jest
wystarczajaco zblizony do zgloszonego znaku towarowego, aby zakwestionowanie jego uzywania przez
interwenienta moglo zosta¢ wziete pod uwage przy dokonywaniu oceny pokojowego lub konfliktowego
charakteru podnoszonego wspolistnienia znakéw towarowych skladajacych sie z dwoéch paskéw,
nalezacych do skarzacej, i znakéw towarowych skladajacych sie z trzech paskéw, nalezacych do
interwenienta, w przypadku gdy te rézne znaki sa umieszczane na butach.

W drugiej kolejnosci nalezy zauwazy¢, Ze niniejszy spor nie jest pierwszym toczacym sie miedzy
skarzaca a interwenientem w przedmiocie zarejestrowania na rzecz skarzgcej unijnego znaku
towarowego skladajacego sie z dwdch réwnoleglych paskéw umieszczanych na bucie.

Kiedy bowiem w dniu 1 lipca 2009 r. skarzaca wystapila o rejestracje zgloszonego znaku towarowego,
interwenient wnidst juz sprzeciw wobec rejestracji wczesniej zgloszonego przez skarzaca znaku, ktéry
mial te same cechy co zgloszony znak towarowy, poniewaz w dniu 30 lipca 2004 r. sprzeciwil sie
rejestracji znaku towarowego skladajacego sie¢ z dwdch paskéw — podobnego do zgloszonego znaku
towarowego — dla towaréw nalezacych do klas 18, 25 i 28.

W konsekwencji, majac na uwadze spdr zaistnialy w Niemczech w 1990 r. i wcze$niejszy sprzeciw
wniesiony w 2004 r., podnoszone wspolistnienie na rynku zgloszonego znaku towarowego lub innych
podobnych znakéw skarzacej i wcze$niejszego znaku towarowego lub innych podobnych znakéw
interwenienta nie moze zosta¢ zakwalifikowane jako pokojowe. W rezultacie owo wspolistnienie samo
w sobie nie opiera si¢ na braku prawdopodobienstwa skojarzenia miedzy kolidujacymi ze soba
znakami.

W tych okolicznos$ciach nalezy potwierdzi¢ dokonang przez Izbe Odwotawcza ocene istnienia zwiazku
miedzy kolidujacymi ze soba znakami.
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— Catosciowa ocena prawdopodobieristwa czerpania nienaleznej korzysci z renomy wczesniejszego znaku
towarowego

W pierwszej kolejnosci z pkt 60-65 zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba Odwotawcza przy
dokonywaniu stwierdzenia istnienia w niniejszym przypadku ryzyka czerpania nienaleznej korzysci
z renomy wczesniejszego znaku towarowego oparla sie w szczegélnosci, po pierwsze, na wysokim
stopniu renomy wczesniejszego znaku towarowego, a po drugie, na identycznosci rozpatrywanych
towaréw.

Oczywiscie prawda jest, co zostalo tez wskazane w pkt 161 powyzej, ze Izba Odwolawcza nie
zakwalifikowala renomy wczesniejszego znaku towarowego jako wyjatkowej, wobec czego istnienie
naruszenia nie moze juz tylko z tego wzgledu zosta¢ zalozone na podstawie orzecznictwa
przytoczonego w pkt 41 powyzej. Niemniej jednak Izba Odwotawcza stusznie uznata, ze renoma, ktéra
cieszy sie wczesniejszy znak towarowy, jest duza, dawna i trwala.

Tymczasem nalezy przypomnieé¢, ze im wieksza jest renoma wczesniejszego znaku towarowego, tym
bardziej prawdopodobne jest, ze uzywanie znaku podobnego do tego znaku bedzie powodowalo
czerpanie nienaleznej korzysci z renomy wcze$niejszego znaku towarowego (zob. orzecznictwo
przytoczone w pkt 48 powyzej).

Podobnie, im wieksze jest podobieristwo miedzy towarami lub ustugami, ktérych dotycza kolidujace ze
soba znaki, tym wieksze jest prawdopodobienstwo, ze dojdzie do czerpania takiej korzysci (zob. pkt 49
powyzej). Izba Odwolawcza prawidlowo zatem zauwazyla w pkt 64 zaskarzonej decyzji, ze ze wzgledu
na to, iz w niniejszej sprawie rozpatrywane towary sa identyczne, logiczne jest, Zze czerpanie
nienaleznej korzysci jest bardziej prawdopodobne niz w przypadku gdyby rozpatrywane towary sie
roznity.

Wynika stad, ze wskazany przez Izbe Odwotawcza zbieg dwdch okoliczno$ci — z jednej strony fakt, ze
wczesniejszy znak towarowy cieszy sie renoma, ktéra jest duza, dawna i trwala, a z drugiej strony fakt,
ze oznaczane kolidujacymi ze soba znakami towary sa identyczne — moze istotnie zwiekszy¢
prawdopodobienstwo, ze dojdzie do czerpania nienaleznej korzysci.

W drugiej kolejnosci, jak zostalo wskazane w pkt 143 powyzej, Izba Odwotawcza w pkt 61 zaskarzonej
decyzji przyznala, Zze wcze$niejszy znak towarowy cieszy sie znaczna ,goodwill”, prestizowym
wizerunkiem i dobra reputacja oraz ze ,goodwill” zostala uzyskana dzieki trwajacemu kilka
dziesiecioleci promowaniu tego znaku, intensywnej dzialalnosci reklamowej i utrzymaniu duzej
obecnosci na rynku. W pkt 65 zaskarzonej decyzji wskazala ona takze na istotne naklady poczynione
przez interwenienta w celu uzyskania renomy, jaka cieszy sie wczesniejszy znak towarowy.

W tym wzgledzie ze s. 12-14 sprzeciwu wynika, ze interwenient powotlal sie przed Wydziatem
Sprzeciwéw nie tylko na renome nalezacego do niego wczesdniejszego znaku towarowego,
podobienistwo kolidujacych ze soba znakéw i podobienistwo rozpatrywanych towardw, ale réwniez na
okoliczno$¢, ze wcze$niejszy znak towarowy cieszy sie atrakcyjnoscia zwigzana z wizerunkiem jako$ci
i prestizu, uzyskana w nastepstwie poczynionych w okresie kilkudziesieciu lat naktadéw, innowacji
i reklamy. Przy tej okazji interwenient wyjasnil, ze w przypadku uzywania zgloszonego znaku
towarowego towary skarzacej przejelyby owe pozytywne cechy kojarzone z towarami opatrzonymi
wczesniejszym znakiem towarowym.

Nieprawdziwe jest zatem twierdzenie, z jakim wystepuje skarzaca, ze interwenient nie przedstawil

zadnej istotnej okolicznosci w celu wykazania, iz dochodzi do czerpania nienaleznej korzysci z renomy
wcze$niejszego znaku towarowego.
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Ponadto skarzaca nie kwestionuje rzeczywistego i istotnego charakteru wysitku handlowego wlozonego
przez interwenienta przez kilka dziesiecioleci w wykreowanie i utrzymanie wizerunku jego znaku,
zgromadzenie ,goodwill” i zwiekszenie w ten sposdb wartosci gospodarczej nierozerwalnie zwigzanej
z tym znakiem.

Tymczasem duzy naklad wysitkéw poczynionych przez wlasciciela wczesniejszego renomowanego
znaku towarowego tym bardziej czyni mozliwym ryzyko, ze osoby trzecie beda prébowaly, poprzez
uzywanie znaku podobnego do tego znaku towarowego, dziala¢é w cieniu tego ostatniego w celu
skorzystania z jego atrakcyjnosci, reputacji i prestizu oraz wykorzysta¢, bez zadnej rekompensaty
finansowej i bez podjecia ze swej strony zadnego wysitku, wysitek handlowy wlozony przez wtasciciela
wczedniejszego znaku towarowego.

W trzeciej kolejnosci EUIPO i interwenient podnosza, ze skarzaca — lub przynajmniej jej domniemana
poprzedniczka — wyraznie nawiazala do wcze$niejszego znaku towarowego przedstawiajacego trzy
paski, kiedy postuzyla sie sloganem ,two stripes are enough” (dwa paski wystarczg) w kampanii
reklamowej przeprowadzonej w 2007 r. w Hiszpanii i w Portugalii, ktéra to kampania miata promowac
jej wlasne towary sprzedawane pod znakiem towarowym zawierajacym dwa paski.

Skarzaca nie kwestionuje faktu, ze slogan ,two stripes are enough” byl wykorzystywany do celéw
promowania niektérych z jej towarédw. Otdz oczywiste jest, ze wykorzystywanie takiego sloganu ma na
celu przywolanie wczes$niejszego znaku towarowego, znanego konsumentom dzigki jego renomie,
i zasugerowanie, iz towary sprzedawane przez skarzaca pod znakiem towarowym skladajacym sie
z dwdch paskéw maja wlasciwosci réwnowazne z towarami sprzedawanymi przez interwenienta pod
znakiem towarowym skladajacym sie z trzech paskéw. W tych okolicznosciach kampanie reklamowa
przeprowadzona w 2007 r. w Hiszpanii i w Portugalii nalezy postrzega¢ jako prébe wykorzystania
renomy wcze$niejszego znaku towarowego. Takie zachowanie, stwierdzone podczas faktycznego
uzywania znaku towarowego podobnego do zgloszonego znaku towarowego, stanowi konkretny
element, ktory jest szczegdlnie istotny z punktu widzenia wykazania istnienia ryzyka czerpania
nienaleznej korzysci z renomy wczesniejszego znaku towarowego (zob. orzecznictwo przytoczone
w pkt 39 powyzej).

W czwartej kolejnosci skarzaca, prébujac zakwestionowaé prawdopodobienstwo, ze uzywanie
zgloszonego znaku towarowego bedzie powodowalo czerpanie nienaleznej korzysci, ograniczyta sie do
twierdzenia, iz owo prawdopodobienistwo nie urzeczywistnito sie w przeszlosci, mimo wspoélistnienia
kolidujacych ze soba znakéw na rynku.

Tymczasem z pkt 174—179 powyzej wynika, ze podnoszone wspolistnienie kolidujacych ze sobg znakéw
nie moze zosta¢ uznane za pokojowe. Poza tym w pkt 192 powyzej zostalo wskazane, ze uzywanie
zgloszonego znaku towarowego doprowadzito juz co najmniej do préby czerpania nienaleznej korzysci
z renomy wczesniejszego znaku towarowego.

Wynika stad, ze podnoszone wspdlistnienie w przeszlosci kolidujacych ze soba znakéw na rynku nie
pozwala na wykluczenie zaistnienia w przyszlosci przyjetego przez Izbe Odwolawcza naruszenia
renomy znaku towarowego.

W tych okolicznosciach i w $wietle wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w niniejszej sprawie
dowody przedstawione przez interwenienta przed Izba Odwotawcza i uwzglednione przez te ostatnia
wystarcza do wykazania istnienia powaznego niebezpieczenstwa pasozytnictwa. W rezultacie Izba
Odwotawcza nie popelnita bledu w ocenie, uznajac, ze jest prawdopodobne, iz uzywanie zgloszonego
znaku towarowego bedzie powodowalo czerpanie nienaleznej korzysci z renomy wcze$niejszego znaku
towarowego.

W konsekwencji nalezy oddali¢ drugie zastrzezenie czwartego zarzutu szczegélowego drugiej czesci
zarzutu gléwnego, a co za tym idzie — ten zarzut szczegélowy i te czes¢ w calosci.
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W przedmiocie czesci trzeciej, dotyczacej istnienia uzasadnionego powodu uzywania zgloszonego
znaku towarowego

W ramach trzeciej cze$ci zarzutu gléwnego skarzaca twierdzi, ze wbrew temu, co ustalita Izba
Odwotawcza, wykazala ona istnienie uzasadnionego powodu, poniewaz w toku postepowania
w sprawie sprzeciwu przedstawila dowody wykazujace uzywanie zgloszonego znaku towarowego
w diugim okresie.

Niniejsza czes¢ mozna podzieli¢ na dwa zarzuty szczegélowe, poniewaz skarzaca wydaje sie zarzucac
Izbie Odwotawczej z jednej strony brak rozpatrzenia przedstawionych dowodéw dotyczacych uzywania
zgloszonego znaku towarowego, a z drugiej strony brak stwierdzenia, iz owe dowody wykazywaly
istnienie uzasadnionego powodu takiego uzywania.

W przedmiocie pierwszego zarzutu szczegélowego, dotyczgcego braku rozpatrzenia dowodow
dotyczgcych uzywania zgloszonego znaku towarowego

Nalezy przypomnie¢, ze — jak zostalo wskazane w pkt 58 powyzej — uzywanie przez osobe trzecia
zgloszonego znaku towarowego, ktéry jest podobny do wczesniejszego znaku towarowego, moze pod
pewnym warunkami zosta¢ uznane za poparte uzasadnionym powodem w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009.

Skarzaca moze zatem skutecznie powolywaé sie na uzywanie zgloszonego znaku towarowego, a Izba
Odwotawcza ma obowiazek rozpatrzy¢ dowody przedstawione przez skarzaca w tym zakresie przed
EUIPO.

I tak skarzaca wydaje si¢ twierdzi¢, opierajac si¢ na pkt 65 zaskarzonej decyzji, ze Izba Odwolawcza nie
rozpatrzyla przedstawionych przez nia dowoddw dotyczacych istnienia uzasadnionego powodu.

Tymczasem w niniejszej sprawie Izba Odwotawcza nie tylko wskazala w pkt 65 zaskarzonej decyzji, ze
skarzaca nie przedstawila argumentéw wykazujacych istnienie uzasadnionego powodu, lecz réwniez
wyjasnila w pkt 66 tej decyzji, ze podnoszone wspolistnienie kolidujacych ze soba znakéw nie miato
charakteru pokojowego. Czynigc tak, Izba Odwolawcza — jak zauwazylo EUIPO w odpowiedzi na
skarge — odpowiedziala na gléwny argument wysuwany przez skarzaca celem wykazania istnienia
uzasadnionego powodu. W tych okolicznosciach skarzaca nie moze podnosié, ze Izba Odwotawcza nie
wziela pod uwage jej dowodow.

W konsekwencji pierwszy zarzut szczegélowy trzeciej czesci zarzutu gléwnego nalezy oddalié.

W przedmiocie drugiego zarzutu szczegoélowego, dotyczacego bledu w ocenie istnienia
uzasadnionego powodu

Skarzaca kladzie nacisk na fakt, ze kolidujace ze soba znaki wspolistnialy przez kilkadziesiat lat za
zgoda interwenienta. Zarzuca ona takze Izbie Odwolawczej, ze nie wziela pod uwage skutkéw
ewentualnego zakazu uzywania zgloszonego znaku towarowego.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze aby uzywanie zgloszonego znaku towarowego moglo by¢ poparte
»uzasadnionym powodem”, musi ono spetnia¢ kilka warunkéw, przypomnianych w pkt 59-63 powyzej.

W szczegélnosci przypomnienia wymaga, po pierwsze, ze w przypadku gdy wczesniejszy renomowany

znak towarowy jest unijnym znakiem towarowym, zgloszony znak towarowy powinien by¢ uzywany na
calym obszarze Unii (zob. pkt 62 powyzej i przytoczone tam orzecznictwo).
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Tymczasem w niniejszej sprawie, jak zauwazaja EUIPO i interwenient, skarzaca nie wykazala, ani nawet
nie utrzymywala, ze uzywala zgloszonego znaku towarowego na calym obszarze Unii. I tak w uwagach
przedstawionych w dniu 14 czerwca 2011 r. przed Wydzialem Sprzeciwéw skarzaca wskazala na
wspdlistnienie kolidujacych ze soba znakéw jedynie na rynku niemieckim i nie powolywala sie na
faktyczne uzywanie swoich znakéw skladajacych sie z dwdch réwnoleglych paskéw umieszczanych na
bucie, zarejestrowanych w innych panstwach czlonkowskich. Dodatkowo dowody przedstawione przez
skarzaca przed EUIPO odnosily sie w gtéwnej mierze do uzywania zgloszonego znaku towarowego lub
innych podobnych znakéw towarowych w Niemczech lub we Francji.

Po drugie, nalezy przypomnieé, Ze uzywanie, aby moglo by¢ poparte ,uzasadnionym powodem”, nie
moze co do zasady by¢ kwestionowane przez wlasciciela wcze$niejszego renomowanego znaku
towarowego. Podnoszone wspdlistnienie kolidujacych ze soba znakéw powinno zatem mie¢ charakter
pokojowy (zob. orzecznictwo przytoczone w pkt 63 powyze;j).

Tymczasem w pkt 179 i 194 powyzej zostalo juz ukazane, ze — jak podnosza EUIPO i interwenient —
wspolistnienia kolidujacych ze soba znakéw nie mozna uznaé za pokojowe. W rezultacie twierdzenie
skarzacej, ze interwenient tolerowal uzywanie zgloszonego znaku towarowego lub sie¢ na nie zgodzil,
nie jest zasadne.

Po trzecie, w ogélnym ujeciu i jak zostalo juz wskazane w pkt 56 i 59 powyzej, wlasciciel zgloszonego
znaku towarowego lub jego poprzednik powinni przy uzywaniu tego znaku wykazywa¢ dobra wiare.

W niniejszym wypadku opracowanie i wykorzystywanie sloganu ,two stripes are enough” ukazuje, co
tez zostalo wskazane w pkt 192 i 194 powyzej, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego
doprowadzilo juz co najmniej do préby czerpania nienaleznej korzysci z renomy wcze$niejszego znaku
towarowego. W konsekwencji, jak podnosi interwenient, uzywanie zgloszonego znaku towarowego nie
moze by¢ postrzegane jako zawsze oparte na dobrej wierze.

W tych okolicznosciach uzywania zgloszonego znaku towarowego, na ktére powoluje sie skarzaca, nie
mozna uznaé¢ za poparte powodem uzasadniajagcym pozwolenie tej ostatniej na zarejestrowanie tego
znaku jako unijnego znaku towarowego, gdyz moze to grozi¢ czerpaniem korzy$ci z renomy
wcze$niejszego znaku towarowego.

Powyzszego stwierdzenia nie podwaza argument skarzacej dotyczacy skutkéw, jakie niostoby ze soba
ewentualne zakazanie uzywania zgloszonego znaku towarowego. Z jednej strony bowiem skarzaca
w zaden sposéb nie wyjasnia charakteru i donioslosci tych skutkéw. Z drugiej strony jedynym
przedmiotem i jedynym skutkiem zaskarzonej decyzji jest tak czy inaczej odmowa rejestracji
zgloszonego znaku towarowego jako unijnego znaku towarowego, a nie zakazanie skarzacej
wykorzystywania tego znaku na terytorium jednego lub kilku panstw czlonkowskich, w ktérych znak
ten jest zarejestrowany lub po prostu uzywany pod oslona uzasadnionego powodu w rozumieniu art. 5
ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majacej
na celu zblizenie ustawodawstw panstw czltonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U.
2008, L 299, s. 25).

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwotawcza nie popelnita btedu w ocenie, uznajac, ze skarzaca nie
wykazala istnienia uzasadnionego powodu uzywania zgloszonego znaku towarowego.

W rezultacie nalezy oddali¢ drugi zarzut szczegélny trzeciej czesci zarzutu gléwnego, a co za tym idzie
owq trzecia cze$é i sam zarzut w calosci.

Zwazywszy na powyzsze, skarge nalezy w czesci odrzuci¢, a w pozostalym zakresie oddalic.
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W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zagdaniem EUIPO i interwenienta — obciazy¢ ja
kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw
SAD (dziewiata izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje w czesci odrzucona, a w pozostalym zakresie oddalona.

2) Shoe Branding Europe BVBA zostaje obcigzona kosztami postepowania.
Gervasoni Madise Kowalik-Banczyk
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 1 marca 2018 r.

Podpisy
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