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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (czwarta izba)

z dnia 4 marca 2020 r.*

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykutl 8 ust. 1
lit. b) — Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad — Ocena podobienstwa kolidujacych ze soba
oznaczen — Calo$ciowa ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad — Uwzglednienie warunkéw
sprzedazy — Zniesienie podobienstwa fonetycznego z uwagi na réznice wizualne i konceptualne —
Warunki zniesienia podobienstwa

W sprawie C-328/18 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 17 maja 2018 r.,

Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentowal ].F. Crespo
Carrillo, w charakterze pelnomocnika,

strona wnoszaca odwolanie,
w ktorej druga strong postepowania jest:

Equivalenza Manufactory SL, z siedziba w Barcelonie (Hiszpania), ktéra reprezentowali G. Macias
Bonilla, G. Marin Raigal i E. Armero Lavie, abogados,

strona skarzaca w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (czwarta izba),

w skladzie: M. Vilaras, prezes izby, S. Rodin, D. Svaby, K. Jiirimie (sprawozdawczyni) i N. Picarra,
sedziowie,

rzecznik generalny: H. Saugmandsgaard Qe,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2019 r.,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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Wyrok

Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) zada w odwotaniu uchylenia wyroku
Sadu Unii Europejskiej z dnia 7 marca 2018 r., Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises
(BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, niepublikowanego, zwanego dalej ,zaskarzonym
wyrokiem”, EU:T:2018:119), w ktérym Sad stwierdzil niewazno$¢ decyzji Drugiej Izby Odwotawczej
EUIPO z dnia 11 pazdziernika 2016 r. (sprawa nr R 690/2016-2), dotyczacej postepowania w sprawie
sprzeciwu miedzy ITM Entreprises SAS a Equivalenza Manufactory SL (zwanej dalej ,sporna
decyzjq”).

Ramy prawne

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii
Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1; sprostowania: Dz.U. 2016, L 71, s. 322; Dz.U. 2016, L 79, s. 44;
Dz.U. 2016, L 261, s. 10; Dz.U. 2016, L 261, s. 10; Dz.U. 2016, L 267, s. 1; Dz.U. 2017, L 37, s. 28)
zostalo uchylone i zastapione, ze skutkiem od dnia 1 pazdziernika 2017 r., 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). Jednakze, biorac pod uwage date zlozenia
zgloszenia do rejestracji rozpatrywanego w niniejszej sprawie, czyli dzien 16 grudnia 2014 r., ktdra jest
rozstrzygajaca dla ustalenia znajdujacych zastosowanie przepiséw prawa materialnego, niniejszy spor
podlega przepisom prawa materialnego zawartym w rozporzadzeniu nr 207/2009.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia:

»1. W wyniku sprzeciwu wlasciciela wczeéniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie, jezeli:

[...]

b) z powodu identycznosci lub podobieristwa do wczesniejszego znaku towarowego, identycznosci lub
podobienistwa towaréw lub uslug istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienristwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobieristwo skojarzenia
z wczedniejszym znakiem towarowym”.
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Okolicznosci powstania sporu

Okoliczno$ci powstania sporu zostaly przedstawione w pkt 1-10 zaskarzonego wyroku. Na potrzeby
rozpatrzenia ztozonego przez EUIPO odwotania mozna je stre$ci¢ nastepujaco:

W dniu 16 grudnia 2014 r. Equivalenza Manufactory zlozyla do EUIPO zgloszenie unijnego znaku
towarowego dla nastepujacego oznaczenia graficznego:

Towary, w odniesieniu do ktérych wystapiono o rejestracje, naleza w szczegélnosci do klasy 3
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla
celow rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:
»Perfumy”.

Zgloszenie unijnego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw
Towarowych nr 240/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.

W dniu 18 marca 2015 r. ITM Entreprises wniosla sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku
towarowego w zakresie towaréw wskazanych w pkt 6 niniejszego wyroku, podnoszac argument
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/20009.

Sprzeciw zostal w szczegdlnosci oparty na zaprezentowanym ponizej wcze$niejszym graficznym znaku
towarowym, ktéry jest przedmiotem rejestracji miedzynarodowej nr 1079410, wskazujacym Belgie,
Bulgarie, Republike Czeska, Danie, Estonie, Grecje, Chorwacje, Lotwe, Litwe, Luksemburg, Wegry,
Niderlandy, Austrie, Polske, Portugalie, Rumunie, Stowenie i Stowacje, i ktéry zostal zarejestrowany
w dniu 1 kwietnia 2011 r. i odnosi sie do ,wdd koloniskich, dezodorantéw do uzytku osobistego
(wyroby perfumeryjne) [oraz] produktéw perfumeryjnych”:

@D

Decyzja z dnia 2 marca 2016 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednit sprzeciw ITM Entreprises z uwagi na
istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad wlasciwego kregu odbiorcéw w Republice
Czeskiej, na Wegrzech, w Polsce i w Stowenii.

W spornej decyzji Druga Izba Odwotawcza EUIPO oddalita odwotanie od decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw wniesione przez Equivalenza Manufactory. Izba Odwotawcza stwierdzila, ze wlasciwy krag
odbiorcéw sklada sie¢ z ogélu spoleczenstwa tych czterech panstw czlonkowskich, wykazujacego
przecietny poziom uwagi, a rozpatrywane towary sa identyczne. W odniesieniu do pordwnania
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kolidujacych ze soba oznaczern Izba Odwotawcza stwierdzita, ze wykazuja one przecietny stopien
podobienistwa wizualnego i fonetycznego, a takze roéznice pod wzgledem konceptualnym. Po
przeprowadzeniu calo$ciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 Izba Odwotawcza ustalila, ze takie prawdopodobienstwo
istnieje.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem, ktére wplynelo do sekretariatu Sadu w dniu 4 stycznia 2017 r., Equivalenza Manufactory
wniosta skarge majaca na celu stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji.

Na poparcie skargi spotka ta podniosta jeden zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009.

W zaskarzonym wyroku Sad uznal najpierw, ze kolidujace ze soba oznaczenia wywieraja inne
calosciowe wrazenie na plaszczyinie wizualnej, ze wykazuja przecietny stopienn podobienstwa na
plaszczyznie fonetycznej oraz ze réznia sie pod wzgledem konceptualnym ze wzgledu na obecno$é
w zgloszonym oznaczeniu stowa ,black” i sformulowania ,by equivalenza”. Nastepnie Sad dokonal
oceny podobienstwa tych oznaczenn w sposéb calosciowy, uwzgledniajac przy tym warunki sprzedazy
rozpatrywanych towaréw. W wyniku tej oceny Sad uznal, Ze ze wzgledu na réznice miedzy tymi
oznaczeniami na plaszczyznach wizualnej i konceptualnej, nie sa one podobne w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

Z uwagi na niespelnienie jednej z kumulatywnych przestanek stosowania tego przepisu Sad orzekl,
w pkt 56 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwotawcza naruszyla prawo, stwierdzajac istnienie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w rozumieniu wspomnianego przepisu.

Na mocy zaskarzonego wyroku Sad uwzglednil zatem jedyny zarzut podniesiony przez Equivalenza
Manufactory i w konsekwencji stwierdzil niewazno$¢ spornej decyzji.

Zadania stron

W odwotaniu EUIPO wnosi do Trybunalu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku; oraz

— obciazenie Equivalenza Manufactory kosztami postepowania.
Equivalenza Manufactory wnosi do Trybunalu o:

— oddalenie odwolania; oraz

— obcigzenie EUIPO kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

Na poparcie odwotania EUIPO podniosto jeden zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009. Zarzut ten dzieli sie na cztery czesci.
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W przedmiocie czesci pierwszej jedynego zarzutu

Argumentacja stron

W ramach pierwszej czes$ci jedynego zarzutu odwolania EUIPO twierdzi, ze wynik poréwnania
kolidujacych ze soba oznaczen na plaszczyznie wizualnej, jakiego dokonal Sad, jest wadliwy ze
wzgledu na sprzecznosci zawarte w jego uzasadnieniu.

Z jednej strony, uznajac, w pkt 29 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwolawcza nie miala podstaw do
stwierdzenia, iz kolidujace ze soba oznaczenia nie sa w ogdle podobne, gdyz w obu oznaczeniach
wystepuje pie¢ liter: 1”7, ,a”, ,b”, ,e” i ,l”, pisanych wielka litera w kolorze bialym, Sad potwierdzit
niewielkie podobienistwo wizualne miedzy tymi oznaczeniami. Z drugiej strony, stwierdzajac w pkt 32
i 33 tego wyroku, ze kazde ze wspomnianych oznaczenn wywiera inne calosciowe wrazenie pod
wzgledem wizualnym, Sad w sposéb dorozumiany odrzucil mozliwos¢ stwierdzenia jakiegokolwiek
podobienstwa wizualnego miedzy tymi oznaczeniami.

EUIPO dodaje ponadto, ze wspélny dla obu kolidujacych ze soba oznaczen element ,label”, jest
z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw pozbawiony znaczenia i ze w konsekwencji element
ten ma charakter odrézniajacy.

Equivalenza Manufactory odpowiada, ze Sad prawidlowo, i nie przeczac sobie, stwierdzil, iz obecno$¢
kilku elementéw podobienstwa wizualnego nie wystarczy do zréwnowazenia oczywistych réznic
wizualnych wystepujacych miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami. Nalezalo bowiem dokonaé
poréwnania tych oznaczen na plaszczyznie wizualnej z uwzglednieniem wszystkich elementéw,
z ktérych skladaja sie wspomniane oznaczenia, zaréwno stownych, jak i graficznych.

Podnoszona przez EUIPO okoliczno$¢, ze wspdlny dla obu kolidujacych ze soba oznaczen element
slabel” ma charakter odrdzniajacy, nie oznacza, iz jest on jedynym elementem, ktéry odréznia te
oznaczenia, ani ze jest on elementem dominujacym. W kazdym wypadku argument ten odnosi sie
raczej do poréwnania na plaszczyznie konceptualnej.

Ocena Trybunatu

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze kwestia, czy uzasadnienie wyroku Sadu jest wewnetrznie sprzeczne
lub niewystarczajace, stanowi kwestie prawna, ktéra moze zosta¢ podniesiona w ramach odwolania
(wyroki: z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Editions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739,
pkt 74; z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 63).

W pkt 29 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze ustalenia Izby Odwotawczej przedstawione w pkt 28
tego wyroku, zgodnie z ktérymi, po pierwsze, oba kolidujace ze soba oznaczenia zawieraja piec liter ,1”,
»2, b ,e” i 0", a po drugie, element ,black label” zgloszonego oznaczenia, i element ,labell”
wczesniejszego znaku towarowego sa napisane wielkimi literami w kolorze bialym, ,nie mogly
stanowi¢ podstaw do stwierdzenia przez [te izbe], ze miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami nie
zachodzi jakiekolwiek podobieristwo”. W ten sposob Sad dat do zrozumienia, zZe, jak stusznie podnosi
EUIPO, owe oznaczenia sa do siebie podobne, przynajmniej w niewielkim stopniu.

Tymczasem w pkt 32 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze pomimo wystepowania tych elementéw
podobienistwa kolidujacych ze soba oznaczen, owe oznaczenia wywieraja odmienne calo$ciowe
wrazenie na plaszczyZnie wizualnej. Sad wykluczyl wobec tego mozliwo$é¢, aby miedzy owymi
oznaczeniami zachodzito jakiekolwiek podobienistwo, nawet niewielkie.

ECLIL:EU:C:2020:156 5
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Wynika z tego, ze dajac z jednej strony do zrozumienia, Ze kolidujace ze soba oznaczenia s3
przynajmniej w niewielkim stopniu podobne na plaszczyZnie wizualnej, a z drugiej strony wykluczajac
wszelkie podobienstwo wizualne miedzy tymi oznaczeniami, Sad sformulowal poglad, ktéry jest
wewnetrznie sprzeczny.

Whniosku tego nie podwaza argument Equivalenza Manufactory, zgodnie z ktérym Sad prawidtowo
i nie przeczac sobie stwierdzil, Ze obecno$¢ elementéw podobienistwa kolidujacych ze soba oznaczen
na plaszczyznie wizualnej nie wystarczy do zréwnowazenia réznic wizualnych wystepujacych miedzy
kolidujacymi ze soba oznaczeniami. Argument ten wynika bowiem z blednej interpretacji zaskarzonego
wyroku. Jak bowiem wynika z pkt 26 niniejszego wyroku, Sad nie poprzestal na wskazaniu tylko
niektérych elementéw podobienstwa wizualnego miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami.
Przeciwnie, w pkt 29 zaskarzonego wyroku stwierdzil, w sposéb dorozumiany, lecz jednoznaczny, ze
owe elementy uzasadniaja stwierdzenie, ze miedzy tymi oznaczeniami zachodzi podobienstwo na
plaszczyznie wizualnej, przynajmniej niewielkie, co przeczy wnioskowi sformutowanemu w pkt 32 tego
wyroku.

Z powyzszych przyczyn pierwsza cze$¢ jedynego zarzutu odwolania nalezy uwzglednié.
W przedmiocie czesci drugiej jedynego zarzutu

Argumentacja stron

W ramach drugiej czesci jedynego zarzutu odwolania EUIPO kwestionuje zasadno$¢ dokonanego przez
Sad poréwnania kolidujacych ze soba oznaczen na plaszczyznie konceptualne;.

Po pierwsze, Sad mial nie uwzglednic¢ istotnych niuanséw wskazanych przez Izbe Odwotawcza w pkt 28
i 31 spornej decyzji, ktére $wiadcza o tym, ze stwierdzona przez Izbe Odwolawcza réznica na
plaszczyznie konceptualnej jest niewielka i ostatecznie nie ma znaczenia. Natomiast w pkt 45 i 54
zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze kolidujace ze soba oznaczenia réznia si¢ pod wzgledem
konceptualnym. Sad nie uzasadnil, dlaczego jego ocena rézini sie od bardziej zniuansowanego
uzasadnienia spornej decyzji.

Po drugie, Sad naruszy! tres¢ wyroku z dnia 30 listopada 2006 r., Camper/OHIM - JC (BROTHERS by
CAMPER) (T-43/05, niepublikowanego, EU:T:2006:370, pkt 79), na ktéry sam si¢ powolal, oraz

zignorowal wnioski sformulowane przez Izbe Odwolawcza w pkt 28 spornej decyzji.

Equivalenza Manufactory nie zgadza si¢ z ta argumentacja.

Ocena Trybunatu

W pkt 42—-46 zaskarzonego wyroku Sad orzekl, ze Izba Odwolawcza miata podstawy, aby uznaé, iz
kolidujace ze soba oznaczenia réznia sie pod wzgledem konceptualnym ,ze wzgledu na obecnos¢
w zgloszonym oznaczeniu slowa »black« i sformulowania »by equivalenza«”.

Jednakze, jak twierdzi EUIPO, z tresci pkt 28 i 31 spornej decyzji wynika, ze Izba Odwotawcza
stwierdzila wystepowanie miedzy tymi oznaczeniami réznic konceptualnych wylacznie w zakresie,

w jakim zgloszone oznaczenie zawiera przymiotnik ,black”.

Wynika z tego, ze Sad blednie powtdrzyl wniosek, do ktérego doszta Izba Odwotawcza.

6 ECLIL:EU:C:2020:156
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Jednakze nic nie stalo na przeszkodzie, aby w rozpatrywanym wypadku Sad dokonal samodzielnej
oceny podobienistwa kolidujacych ze soba oznaczen na plaszczyinie konceptualnej, tym bardziej ze
owa ocena zostala przed nim zakwestionowana (zob. podobnie wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r., Les
Editions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 47, 48).

Wynika z tego, ze argument dotyczacy btedu takiego, jak wskazany w pkt 37 niniejszego wyroku, nalezy
oddali¢ jako bezskuteczny.

Dodatkowo, w zakresie, w jakim EUIPO kwestionuje przed Trybunalem dokonana przez Sad ocene
podobienstwa konceptualnego kolidujacych ze soba oznaczen, nalezy zauwazy¢, ze owa ocena stanowi
cze$¢ analizy stanu faktycznego, ktdra nie nalezy do zakresu kontroli przeprowadzanej przez Trybunal
w ramach odwolania, chyba ze doszlo do sytuacji, w ktérej stan faktyczny zostal wypaczony (zob.
podobnie wyrok z dnia 2 wrze$nia 2010 r., Calvin Klein Trademark Trust/OHIM, C-254/09 P,
EU:C:2010:488, pkt 50). Poniewaz EUIPO nie wykazalo ani nawet nie twierdzilo, ze doszlo do
wypaczenia stanu faktycznego, argument ten nalezy odrzuci¢ jako niedopuszczalny.

W zwiazku z powyzszym druga czes¢ jedynego zarzutu odwolania nalezy w czes$ci odrzuci¢ jako
niedopuszczalng, a w czesci oddali¢ jako bezskuteczna.

W przedmiocie trzeciej i czwartej czesci jedynego zarzutu

Argumentacja stron

W czeéci trzeciej jedynego zarzutu odwolania EUIPO podnosi, ze Sad naruszyl art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 wskutek popelnienia bledu metodologicznego, polegajacego na tym, ze
zbadal on warunki sprzedazy rozpatrywanych towaréw i zachowania nabywcze wlasciwego kregu
odbiorcéw juz na etapie oceny podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen.

Tymczasem ocena stopnia podobieristwa miedzy tymi oznaczeniami powinna byla by¢ przeprowadzona
w sposéb obiektywny, bez uwzglednienia zachowan nabywczych wlasciwego kregu odbiorcéw lub
warunkow sprzedazy rozpatrywanych towaréw. Zgodnie z wyrokiem z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd
Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 27), dopiero po obiektywnym ustaleniu tego stopnia
nalezy, na etapie calo$ciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, zbada¢ warunki
sprzedazy rozpatrywanych towaréw i oceni¢ wage, jaka w $wietle tych warunkéw nalezy przypisac
temu czy innemu stopniowi podobieristwa wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego.

Metoda zastosowana przez Sad prowadzi ponadto do absurdalnych rezultatéw, poniewaz w zaleznosci
od rozpatrywanych towaréw dane oznaczenia zostana uznane za podobne albo nie.

W cze$ci czwartej tego zarzutu EUIPO zarzuca Sadowi, Ze naruszyl on art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z popelnieniem szeregu naruszen prawa majacych wplyw na
ocene podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen.

W pierwszej kolejnosci EUIPO kwestionuje metode zastosowana przez Sad, zarzucajac mu, ze
w ramach calo$ciowej oceny nie uwzglednil on wszystkich podobienstw i réznic zachodzacych miedzy
kolidujacymi ze soba oznaczeniami. W pkt 28 zaskarzonego wyroku Sad przedwczes$nie wiec wykluczyt
ze swojej oceny wszystkie elementy podobienistwa wizualnego miedzy omawianymi oznaczeniami
z powodu réznic wizualnych stwierdzonych w ramach pierwszej calo$ciowej oceny tych oznaczen.
Nastepnie w pkt 53 i 55 tego wyroku Sad powotal sie na te réznice wizualne w ramach drugiej
calo$ciowej oceny kolidujacych ze soba oznaczen, z uwagi na ktére znidst ich podobienstwo
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fonetyczne. To podwdjne zniesienie, oparte na tych samych réznicach i calo$ciowym wrazeniu
wywieranym przez kolidujace ze soba oznaczenia, stanowi naruszenie prawa i wypacza zasady
wypracowane w orzecznictwie.

W drugiej kolejnosci EUIPO podnosi, ze Sad popelnil btad metodologiczny wskutek zniesienia
przecietnego podobienstwa fonetycznego kolidujacych ze soba oznaczen na etapie oceny ich
podobienstwa i przedwczesnej rezygnacji z dokonania jakiejkolwiek calo$ciowej oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad.

Przede wszystkim bowiem zniesienie podobienistw wizualnego lub fonetycznego z uwagi na réznice
konceptualne powinno nastepowaé na etapie calo$ciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad, przeprowadzonej w oparciu o wszystkie pierwotnie stwierdzone podobiernstwa i réznice. Takie
zniesienie nie moze polega¢ na zwyczajnym pominieciu stwierdzonych wczeéniej podobieristw.

Nastepnie nie mozna wykluczy¢, ze juz samo podobienistwo fonetyczne kolidujacych ze soba oznaczen
moze stwarza¢ prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, ktérego istnienie nalezy zbada¢ po
przeprowadzeniu calo$ciowej oceny tego prawdopodobienistwa.

Wreszcie z przeprowadzenia calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad mozna
zrezygnowac tylko w wypadku wykluczenia jakiegokolwiek podobieristwa miedzy kolidujacymi ze soba
oznaczeniami, nawet niewielkiego, co jest niemozliwe w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek
stopnia podobienstwa pod jednym z trzech istotnych wzgledéw, a mianowicie wizualnym, fonetycznym
i konceptualnym. W wypadku stwierdzenia choc¢by niewielkiego podobienistwa calosciowa ocena
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad musi zosta¢ przeprowadzona.

Equivalenza Manufactory kwestionuje zasadnos$¢ trzeciej i czwartej czesci jedynego zarzutu odwolania.

W odniesieniu do czesci trzeciej, chociaz Equivalenza Manufactory przyjmuje w istocie wyjasnienia
EUIPO, streszczone w pkt 43 niniejszego wyroku, dotyczace metodologii, w oparciu o ktéra EUIPO
przeprowadzilo swoja analize, wynikajacej z wyroku z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik
Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323), to utrzymuje, ze Sad posluzyl sie ta metodologia w rozpatrywanej
sprawie. W pierwszej kolejnosci Sad ocenil bowiem, w sposéb indywidualny, obiektywny
i szczegélowy, stopien podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen na plaszczyznach wizualnej,
fonetycznej i konceptualnej, a nastepnie w drugiej kolejnosci przeprowadzil calo$ciowa ocene ich
podobienistwa lub analize prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, dopiero na tym etapie biorac
pod uwage zachowania nabywcze wiasciwego kregu odbiorcéw.

W kontekscie czesci czwartej Equivalenza Manufactory stara sie przede wszystkim uwypukli¢, ze w celu
dokonania oceny stopnia podobienstwa dwéch kolidujacych ze soba oznaczen przydatne moze by¢
dokonanie oceny wagi, jaka nalezy przypisa¢ ich aspektom wizualnemu, fonetycznemu
i konceptualnemu z uwzglednieniem rozpatrywanej kategorii towaréw i warunkéw ich sprzedazy.
Tymczasem, jak stusznie przypomnial Sad w pkt 51 zaskarzonego wyroku, rozpatrywane w niniejszej
sprawie towary, a mianowicie produkty perfumeryjne, sa zawsze ogladane przed zakupem. W ramach
calosciowej oceny podobienstwa miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami lub w ramach catos$ciowej
oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad wieksza wage nalezy wobec tego przypisac
podobienistwom wizualnym.

Equivalenza Manufactory, krytykujac niejasno$¢ argumentacji EUIPO, podnosi w pierwszej kolejnosci,
ze zastosowana przez Sad metodologia w zaden sposéb nie narusza prawa. Sad dokonal bowiem
dwéch odrebnych ocen, stwierdzajac na poczatku, ze kolidujace ze soba oznaczenia réznia sie pod
wzgledem wizualnym ze wzgledu na ich wizualne podobienstwa i réznice, a nastepnie, ze mimo
niewielkich podobienistw, ktére zostaly wziete pod uwage, a takze biorgc pod uwage niewielki wplyw
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aspektu fonetycznego w przypadku rozpatrywanej kategorii towaréw, oznaczenia te, ogélnie rzec
biorgc, réznia sie od siebie ze wzgledu na wystepowanie miedzy nimi znacznych réznic pod wzgledem
wizualnym i konceptualnym.

W drugiej kolejnosci Equivalenza Manufactory stoi na stanowisku, ze z celowosciowej wykladni pkt 46
i nast. zaskarzonego wyroku wynika, iz Sad dokonal calo$ciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad. W kazdym wypadku gdyby Sad wzial pod uwage nieliczne podobienistwa
miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami na etapie calosciowej oceny podobienstwa tych oznaczen,
lub pdiniej na etapie calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, ostatecznie
doszedlby do takiego samego wniosku.

Ocena Trybunatu

W trzeciej i czwartej czesci jedynego zarzutu odwotlania, ktére nalezy rozpatrzy¢ lacznie, EUIPO
zarzuca w istocie Sadowi oparcie si¢ na blednej metodologii przy badaniu prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009. EUIPO uwaza
w tym wzgledzie, ze Sad nie mdgl na etapie oceny podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen
uwzgledni¢ sposobéw sprzedazy rozpatrywanych towaréw i znie$¢ zachodzacego miedzy tymi
oznaczeniami podobienstwa, co doprowadzilo go do wniosku, ze nalezy wykluczy¢, iz miedzy
wspomnianymi oznaczeniami zachodzi jakiekolwiek podobienistwo, i w rezultacie zrezygnowac
z przeprowadzenia calo$ciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu istnienie
prawdopodobienistwa wprowadzenia odbiorcéw w btad podlega calosciowej ocenie przy uwzglednieniu
wszystkich czynnikéw majacych znaczenie w danej sprawie (wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL,
C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 22; z dnia 8 maja 2014 r., Bimbo/OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305,
pkt 20), do ktérych w szczegdlnosci zalicza sie stopienn podobieristwa miedzy kolidujacymi ze soba
oznaczeniami i miedzy towarami oznaczonymi tymi oznaczeniami, a takze sile renomy oraz stopien —
samoistnego lub uzyskanego w nastepstwie uzywania — charakteru odrdzniajacego wcze$niejszego
znaku towarowego (wyrok z dnia 24 marca 2011 r., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177,
pkt 64).

Calo$ciowa ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w zakresie, w jakim dotyczy ona
wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen, nalezy
oprze¢ na calosciowym wrazeniu, jakie one wywieraja. Decydujaca role w calo$ciowej ocenie
wspomnianego prawdopodobieristwa odgrywa sposob postrzegania oznaczen przez przecietnych
konsumentéw danych towaréw lub ustug. W tej kwestii przecietny konsument co do zasady postrzega
znak towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegélnych detali (wyroki: z dnia
11 listopada 1997 r., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 23; z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 25; z dnia 22 pazdziernika 2015 r., BGW, C-20/14,
EU:C:2015:714, pkt 35).

Owa calo$ciowa ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad zaklada pewna wspodlzaleznosé
branych pod uwage czynnikéw, w szczegdlnosci miedzy podobienstwem kolidujacych ze soba oznaczen
a podobienstwem danych towaréw lub ustug. W zwiazku z tym niski stopienn podobienstwa
oznaczonych towaréw lub ustug moze by¢ kompensowany wysokim stopniem podobienistwa
kolidujacych ze soba oznaczen i odwrotnie (wyroki: z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 19; a takze z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Editions Albert
René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).

Niezaleznie od powyzszego wobec braku jakiegokolwiek podobienstwa miedzy wcze$niejszym

a zgloszonym znakiem towarowym powszechna znajomos$¢ lub renoma wcze$niejszego znaku
towarowego, identyczno$¢ lub podobienistwo danych towaréw lub ustug nie sa wystarczajace dla
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ustalenia prawdopodobiefistwa wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 pazdziernika 2004 r., Vedial/ OHIM, C-106/03 P,
EU:C:2004:611, pkt 54; z dnia 2 wrze$nia 2010 r., Calvin Klein Trademark Trust/OHIM, C-254/09 P,
EU:C:2010:488, pkt 53). Identycznos¢ lub podobienstwo kolidujacych ze soba oznaczen sa bowiem
warunkami koniecznymi zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, skutkiem czego
przepis ten w sposob oczywisty nie ma zastosowania, jesli Sad wyklucza jakiekolwiek podobienstwo
kolidujacych ze soba oznaczen. Dopiero przy zalozeniu, ze kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja
pewne podobienstwo, nawet niewielkie, na wspomnianym sadzie ciagzy obowiazek przeprowadzenia
calosciowej oceny w celu stwierdzenia, czy niezaleznie od niewielkiego stopnia podobienistwa miedzy
nimi w odczuciu danego kregu odbiorcéow istnieje — ze wzgledu na obecno$¢ innych majacych
znaczenie czynnikéw, takich jak powszechna znajomo$¢ lub renoma wczedniejszego znaku
towarowego — prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad (zob. podobnie wyrok z dnia 24 marca
2011 r., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, pkt 65, 66 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie na podstawie orzecznictwa powolanego w poprzednim punkcie niniejszego
wyroku, ktére zostalo w istocie przypomniane w pkt 16 zaskarzonego wyroku, w pkt 55 i 56 tego
wyroku Sad orzekl, ze poniewaz kolidujace ze soba oznaczenia nie sg, na podstawie calo$ciowego
wrazenia, jakie wywieraja, podobne, jedna z kumulatywnych przestanek stosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 nie zostala spelniona, w zwiazku z czym Izba Odwotawcza naruszyla
prawo wskutek stwierdzenia istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad.

Sad wyciaggnal ten wniosek po przeprowadzeniu analizy obejmujacej zasadniczo dwa etapy.

W pierwszej kolejnosci w pkt 26—45 zaskarzonego wyroku Sad dokonal poréwnania kolidujacych ze
soba oznaczen na plaszczyznach wizualnej, fonetycznej i konceptualnej. Ustalit w istocie, w pkt 32, 39
i 45 zaskarzonego wyroku, ze kolidujace ze soba oznaczenia rdznily sie na plaszczyznach wizualnej
i konceptualnej, lecz wykazywaly $redni stopienn podobienistwa na plaszczyznie fonetyczne;j.

W drugiej kolejnosci w pkt 46—54 zaskarzonego wyroku Sad dokonatl calosciowej oceny podobienstwa
kolidujacych ze soba oznaczen, ktéra stanowi przedmiot niniejszej czesci jedynego zarzutu.

W tym kontekscie, jak wynika z pkt 48 i 51-53 tego wyroku, Sad zauwazyl, ze z uwagi na warunki
sprzedazy rozpatrywanych towaréw aspekt wizualny kolidujacych ze soba oznaczen, ktérym si¢ one
réznig, w bardziej istotny sposéb wplywa na wywierane przez nie calociowe wrazenie, niz ich aspekty
fonetyczny i konceptualny. Ponadto w pkt 54 tego wyroku Sad zaznaczyl, ze kolidujace ze soba
oznaczenia réznig sie od siebie pod wzgledem konceptualnym ze wzgledu na obecno$¢ w zgloszonym
oznaczeniu stowa ,black” i sformulowania ,by equivalenza”.

W konsekwencji z zaskarzonego wyroku wynika, ze Sad zrezygnowal z przeprowadzenia calosciowej
oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, uznajac, iz na podstawie calo$ciowego wrazenia,
jakie wywieraja kolidujace ze soba oznaczenia, nie sa one podobne. Po przeprowadzeniu calo$ciowej
oceny podobienistwa tych oznaczen stwierdzil on bowiem w istocie, ze pomimo ich $redniego stopnia
podobienistwa fonetycznego wspomniane oznaczenia nie sa podobne ze wzgledu na réznice wizualne,
ktére w kontekscie warunkéw sprzedazy maja dominujacy charakter, i réznice konceptualne.

Powyzsza ocena jest niezgodna z prawem.

W tym wzgledzie w pierwszej kolejnosci nalezy przypomnie¢, ze Trybunal orzekl, iz ocena stopnia
podobienstwa wystepujacego pomiedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami wymaga okre$lenia stopnia
ich podobienstwa wizualnego, fonetycznego i konceptualnego, a — w razie potrzeby — okreslenia takze
wagi, jaka nalezy przypisa¢ tym poszczegélnym elementom, z uwzglednieniem kategorii danych
towaréow lub uslug i warunkéw, w jakich sa one sprzedawane (wyroki: z dnia 22 czerwca 1999 r.,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 27; z dnia 12 czerwca 2007 r., OHIM/Shaker,
C-334/05 P, EU:C:2007:333, pkt 36).
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Prawda jest, ze jak w istocie stwierdzil rzecznik generalny w pkt 53—-55 opinii, sady Unii nie stosowaly
tej linii orzeczniczej jednolicie, poniewaz w zaleznosci od przypadku warunki sprzedazy moga by¢
brane pod uwage albo na etapie oceny podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen albo na etapie
calosciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad.

Nalezy jednakze uscisli¢, ze o ile warunki sprzedazy stanowig istotny czynnik przy stosowaniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, o tyle ich uwzglednienie stanowi etap calosciowej oceny
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, a nie etap oceny podobieristwa kolidujacych ze soba
oznaczen.

Jak bowiem trafnie zauwazyl rzecznik generalny w pkt 69, 73 i 74 opinii, ocena podobienistwa
kolidujacych ze soba oznaczen, ktéra stanowi tylko jeden z etapéw badania prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, wymaga
poréwnania kolidujacych ze soba oznaczen w celu ustalenia, czy owe oznaczenia wykazuja — na
ktérejkolwiek z plaszczyzn wizualnej, fonetycznej i konceptualnej — jakikolwiek stopiert podobienstwa.
Chociaz owo poréwnanie musi opiera¢ si¢ na calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez owe
oznaczenia w pamieci wlasciwego kregu odbiorcéw, to nalezy go dokonywaé w $wietle samoistnych
cech kolidujacych ze soba oznaczen (zob. analogicznie wyrok z dnia 2 wrze$nia 2010 r., Calvin Klein
Trademark Trust/OHIM, C-254/09 P, EU:C:2010:488, pkt 46).

Tymczasem, jak slusznie podnosi EUIPO, uwzglednienie warunkéw sprzedazy towaréw lub ustug
oznaczonych dwoma kolidujacymi ze soba oznaczeniami do celéw poréwnania tych oznaczern mogloby
prowadzi¢ do absurdalnego rezultatu, ze w zaleznosci od oznaczonych nimi towaréw i uslug oraz
warunkow, w jakich sa one sprzedawane, te same oznaczenia moglyby zosta¢ uznane za podobne albo
rézne.

Z powyzszego wynika, Ze biorac pod uwage, w pkt 48—53 i 55 zaskarzonego wyroku, warunki sprzedazy
rozpatrywanych towaréw juz na etapie calosciowej oceny podobienistwa kolidujacych ze soba oznaczen
oraz przypisujac, z powodu tych warunkéw, wieksza wage réznicom wizualnym miedzy tymi
oznaczeniami niz podobienistwu fonetycznemu, Sad naruszyl prawo.

W drugiej kolejnosci, w zakresie, w jakim Sad podkreslit réwniez, na etapie calo$ciowej oceny
podobienistwa kolidujacych ze soba oznaczen, ich réznice konceptualne, nalezy przypomnieé, ze
z orzecznictwa Trybunalu wynika, iz calo$ciowa ocena prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad
zaklada, ze wystepujace miedzy dwoma oznaczeniami réznice konceptualne moga znosi¢ istniejace
miedzy nimi podobienistwa fonetyczne i wizualne, o ile przynajmniej jedno z tych oznaczen posiada
dla wilasciwego kregu odbiorcéw jasne i okreslone znaczenie, w wyniku czego odbiorcy ci natychmiast
moga je zrozumie¢ (wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Editions Albert René/OHIM, C-16/06 P,
EU:C:2008:739, pkt 98; zob. takze podobnie wyroki: z dnia 12 stycznia 2006 r., Ruiz-Picasso
i in./OHIM, C-361/04 P, EU:C:2006:25, pkt 20; a takze z dnia 23 marca 2006 r., Miilhens/OHIM,
C-206/04 P, EU:C:2006:194, pkt 35).

W tym wzgledzie Trybunal orzekt w pkt 44 wyroku z dnia 5 pazdziernika 2017 r., Wolf Oil/EUIPO
(C-437/16 P, niepublikowanym, EU:C:2017:737), ze ocena warunkéw takiego zniesienia stanowi cze$é
oceny podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczenn dokonywanej po przeprowadzeniu oceny stopnia
podobienistwa na plaszczyznach wizualnej, fonetycznej i konceptualnej. Nalezy jednak uscisli¢, ze
powyzsze stwierdzenie dotyczy wylacznie wyjatkowego przypadku, w ktérym przynajmniej jedno
z kolidujacych ze soba oznaczen posiada z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw jasne,
okreslone i dajace si¢ natychmiastowo uchwyci¢ znaczenie. Wynika z tego, ze tylko w razie spelnienia
tych warunkéw, zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w poprzednim punkcie niniejszego wyroku,
Sad moze zrezygnowal z przeprowadzania calo$ciowej oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad na tej podstawie, ze ze wzgledu na wystepujace miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami
roznice konceptualne oraz jasne, okreslone i dajace si¢ natychmiastowo uchwyci¢ znaczenie, z punktu
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widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw przynajmniej jedno z tych oznaczenn wywiera inne calo$ciowe
wrazenie, pomimo wystepowania miedzy nimi pewnych podobiefistw na plaszczyznie wizualnej lub
fonetycznej.

Natomiast, jezeli oba kolidujace ze soba oznaczenia nie maja takiego jasnego, ustalonego i dajacego sie
natychmiast uchwyci¢ znaczenia z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw, Sad nie moze
dokona¢ zniesienia i zrezygnowaé z przeprowadzenia calo$ciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad. W takim wypadku do sadu nalezy przeprowadzenie calo$ciowej oceny tego
prawdopodobienstwa przy uwzglednieniu wszystkich podobienstw i réznic, ktére musza zosta¢ wziete
pod uwage w taki sam sposob, co wszystkie inne istotne czynniki, takie jak stopied uwaznosci
wlasciwego kregu odbiorcéw (zob. podobnie wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r., Ruiz-Picasso
i in./OHIM, C-361/04 P, EU:C:2006:25, pkt 21, 23) lub stopien charakteru odrézniajacego
wczedniejszego znaku towarowego.

Wynika z tego, ze Sad naruszyl prawo, poniewaz w pkt 54 i 55 zaskarzonego wyroku zniést
podobienistwo kolidujacych ze soba oznaczen pod wzgledem fonetycznym z uwagi na ich réznice
konceptualne, i zrezygnowal z przeprowadzenia calosciowej analizy prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, mimo ze w zaden sposéb nie stwierdzil, ze w niniejszym przypadku
przynajmniej jedno z rozpatrywanych oznaczen posiada w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcéw jasne
i okreslone znaczenie, ktore czlonkowie tego kregu moga natychmiast uchwyci¢, ani nawet tego nie
zweryfikowal.

Z powyzszego wynika, ze czesci trzecia i czwarta jedynego zarzutu odwotania nalezy uwzgledni¢, bez
potrzeby badania pozostalych argumentéw przedstawionych przez EUIPO dotyczacych podwdjnego
zniesienia podobienstw wizualnych miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami, jakiego mial dokonac
Sad.

W konsekwencji w $wietle wnioskéw wyciagnietych w pkt 30 i 78 niniejszego wyroku zaskarzony
wyrok nalezy uchyli¢.

W przedmiocie postepowania przed Sadem

Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej w przypadku
uchylenia orzeczenia Sadu Trybunal moze wyda¢ orzeczenie ostateczne w sprawie, jezeli stan
postepowania na to pozwala. Taka wlasnie sytuacja zachodzi w niniejszym przypadku.

Argumenty stron

W uzasadnieniu zadania zmierzajacego do stwierdzenia niewaznosci spornej decyzji Equivalenza
Manufactory podnosi, ze Izba Odwotawcza popelnita bledy w ocenie na etapie poréwnywania
kolidujacych ze soba oznaczen na plaszczyznach wizualnej, fonetycznej i konceptualnej, skutkiem
czego calo$ciowa ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad jest wadliwa.

W pierwszej kolejnosci, co sie tyczy poréwnania kolidujacych ze soba oznaczen, Equivalenza
Manufactory twierdzi, ze Izba Odwolawcza blednie stwierdzila, iz rozpatrywane oznaczenia sa
podobne na plaszczyznie wizualnej. Izba Odwolawcza w istocie blednie sprowadzita zgloszone
oznaczenie do elementu stownego ,label”, a doktadniej do pieciu tworzacych je liter, pomijajac wage
i charakter odrézniajacy jego pozostalych elementéw: stownych i graficznych.

Pod wzgledem fonetycznym kolidujace ze soba oznaczenia maja inng intonacje i rytm, co sprawia, ze
maja one wyraznie inny dzwiek.

12 ECLIL:EU:C:2020:156
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Na ptlaszczyznie konceptualnej angielskie stowa ,label” i ,black” naleza do jezyka potocznego i sa
rozumiane przez wlasciwych konsumentéw, podczas gdy slowo ,labell” nie ma zadnego znaczenia,
a zatem jest postrzegane jako slowo fikcyjne. Chociaz Izba Odwotawcza trafnie stwierdzila, ze z tego
powodu owe oznaczenia réznia sig, to na etapie poréwnywania tych oznaczen nie przypisala tej
réznicy odpowiedniego znaczenia.

W drugiej kolejnosci, w odniesieniu do cato$ciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad,
Equivalenza Manufactory utrzymuje, ze réznice miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami maja
wieksza wage niz elementy ich podobienstwa. Pod oznaczeniami zawierajacymi element stowny ,label”
sprzedaje si¢ wiele rodzajow perfum, wobec czego wlasciwy krag odbiorcow jest w stanie rozpoznac to
sfowo. Potwierdza to lista znakéw towarowych przedstawionych przez Equivalenza Manufactory.
Nalezato uwzgledni¢ okolicznos¢, ze perfumy sa zwykle nabywane po wzrokowym zapoznaniu sie
z ich wygladem. Nie mozna uzna¢, Ze z uwagi na réznice miedzy elementami wizualnymi kolidujacych
ze soba oznaczen, ktére sa oznaczeniami graficznymi, zgloszone oznaczenie bedzie postrzegane jako
jeden z wariantéw wcze$niejszego znaku towarowego.

EUIPO nie zgadza sie z powyzsza argumentacja.

Ocena Trybunaiu

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze strony zgadzaja sie co do tego, iz wlasciwy krag odbiorcéw sklada
sie z ogotu spoteczenstw Republiki Czeskiej, Wegier, Polski i Stowenii, wykazujacego przecietny poziom
uwagi. Strony sa réwniez zgodne, ze omawiane znaki towarowe sa identyczne.

W odniesieniu do poréwnania kolidujacych ze soba oznaczerr Izba Odwotawcza uznala w pkt 24-28
spornej decyzji, ze oznaczenia te wykazuja przecietny stopienn podobienistwa pod wzgledem wizualnym
i fonetycznym oraz ze z uwagi na to, iz przymiotnik ,black” jest rozumiany przez wtasciwy krag
odbiorcéw, sa one rézne pod wzgledem konceptualnym.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze zgloszone oznaczenie jest oznaczeniem graficznym zawierajacym
element slowny ,black label”, napisany wielkimi literami w kolorze bialym znajdujacy sie posrodku
czterokatnej figury geometrycznej w kolorze czarnym, nad ktéra unosza sie dwa stylizowane liscie.
U dolu oznaczenia znajduje sie sformulowanie ,by equivalenza”, napisane przekatnie mniejsza czcionka
w kolorze czarnym na bialym tle. Elementy graficzne wspomnianego oznaczenia oraz stylizacja jego
elementéw stownych sa stosunkowo proste. Z uwagi na jego centralne umiejscowienie i rozmiar
element stowny ,black label” jest dominujacym elementem tego oznaczenia, ktéry szczegdlnie
przyciaga uwage konsumenta. Element ten stanowi calo$¢, w ktérej przymiotnik ,black” zostal
uwypuklony pogrubiona czcionka na poczatku tego elementu.

Weczeéniejszy znak towarowy zawiera element slowny ,labell” napisany wielkimi literami w kolorze
bialym umiejscowiony posrodku owalnego ksztaltu w kolorze niebieskim. Owalny ksztalt znaku
towarowego, jego kolor i uzyta w nim czcionka sa malo oryginalne. Umiejscowienie stowa ,labell”
w §rodku tego ksztaltu oraz kontrast miedzy bialym kolorem tych liter a niebieskim tlem wysuwaja
element stowny ,labell” na pierwszy plan.

Po pierwsze, nalezy stwierdzi¢, ze na plaszczyznie wizualnej kolidujace ze soba oznaczenia maja
wspolne piec liter ,1”, ,a”, ,b”, ,e” i ,l”, napisane wielkimi literami w kolorze bialym zwykla czcionka
na ciemniejszym tle. Wspomniane litery stanowia jeden ze stownych elementéw zgloszonego
oznaczenia oraz pie¢ pierwszych liter jednego i dominujacego elementu stownego wczesniejszego znaku
towarowego, skladajacego sie¢ z szesciu liter.

ECLIL:EU:C:2020:156 13
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Kolidujace ze soba oznaczenia réznig sie z kolei od siebie, po pierwsze, kolorami i elementami
graficznymi. Ze wzgledu na swdj rozmiar owe elementy zajmuja istotne miejsce w kontekscie
wizualnego wrazenia, jakie wywoluja. Co wiecej, chociaz czterokatny ksztalt i dwa stylizowane liscie
zgloszonego oznaczenia s3 same w sobie stosunkowo proste, to ich polaczenie istotnie wplywa na
wizualne wrazenie wywierane przez to oznaczenie.

Po drugie, omawiane oznaczenia réznia si¢ od siebie obecnoscia w zgloszonym oznaczeniu stowa
»black” i sformutowania ,by equivalenza”. Chociaz owo sformulowanie zajmuje drugorzedne miejsce
w ramach zgloszonego oznaczenia, to owo stowo zostalo uwypuklone poprzez uzycie wielkich liter
i umieszczenie go posrodku oznaczenia.

W $wietle okolicznosci wskazanych w pkt 89-93 niniejszego wyroku nalezy stwierdzi¢, ze Izba
Odwotawcza stusznie uznala, iz kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja przecigtny stopien
podobienstwa na plaszczyznie wizualne;j.

Po drugie, na plaszczyznie fonetycznej kolidujace ze soba oznaczenia zawieraja wspdlny wyraz ,label”
badz ,labell”, ktéry wlasciwy krag odbiorcéw bedzie wymawia¢ w identyczny sposéb. Rdéznig sie one
natomiast tym, ze podczas gdy wczes$niejszy znak towarowy sklada si¢ z samego slowa ,labell”,
zawierajacego dwie sylaby, zgloszone oznaczenie sklada sie z czterech stéow i zawiera facznie dziewie¢
sylab. Niemniej jednak nalezy zgodzi¢ si¢ z Izba Odwotawczg, ze jest prawdopodobne, iz konsumenci
nie beda wymawia¢ wyrazenia ,by equivalenza”, poniewaz zajmuje ono drugorzedna pozycje
w zgloszonym oznaczeniu, i ze ze wzgledu na dlugos¢ czterech stéw konsumenci beda raczej skraca¢
wyrazenie ,black label by equivalenza”, wymawiajac jedynie dwa pierwsze stowa, ktére owo oznaczenie
zawiera.

W rezultacie Izba Odwolawcza nie popelnila bledu, stwierdzajac, ze kolidujace ze soba oznaczenia
wykazuja przecietny stopien podobienstwa fonetycznego.

Po trzecie, w odniesieniu do plaszczyzny konceptualnej, nalezy zauwazy¢, ze nie zostalo ustalone, iz
wlasciwy krag odbiorcéw rozumie znaczenie angielskiego stowa ,label”, wobec czego nalezy uzna¢, ze
wczedniejszy znak towarowy bedzie postrzegany jako skladajacy sie z fikcyjnego slowa pozbawionego
znaczenia. Natomiast wlasciwy krag odbiorcéw postrzega przymiotnik ,black” jako jedno
z podstawowych stéw w jezyku angielskim uzywane na oznaczenie koloru oraz bedzie w stanie
zrozumie¢ stowa ,by equivalenza” jako informacje, ze rozpatrywane towary pochodza z Equivalenza
Manufactory.

W swietle powyzszych uwag wydaje sig, ze kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja przecietny stopien
podobienistwa wizualnego i podobienistwa fonetycznego oraz ze oznaczenia te réznia sie pod wzgledem
konceptualnym.

Poniewaz Equivalenza Manufactory twierdzi, ze réznice konceptualne miedzy kolidujacymi ze soba
oznaczeniami znosza zachodzace miedzy nimi podobienstwa, wystarczy stwierdzi¢, Zze zgodnie
z orzecznictwem przypomnianym w pkt 74 niniejszego wyroku, aby takie zniesienie bylo mozliwe,
przynajmniej jedno z dwoéch rozpatrywanych oznaczenn musi posiada¢ w odczuciu wlasciwego kregu
odbiorcéw jasne i okreslone znaczenie, ktére czlonkowie tego kregu moga natychmiast uchwycic.
Tymczasem w $wietle rozwazan zawartych w pkt 97 niniejszego wyroku w niniejszej sprawie tak nie
jest.

W odniesieniu do calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad nalezy zauwazy¢, ze
bezsporne jest, iz — jak zauwazyla Izba Odwolawcza w pkt 29 spornej decyzji — wczesniejszy znak
towarowy ma przecietnie odrézniajacy charakter. Nalezy takze mie¢ na uwadze fakt, ze wlasciwy krag
odbiorcéw wykazuje przecietny poziom uwagi, a towary oznaczone kolidujacymi ze soba oznaczeniami
sa identyczne.
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Dlatego tez Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita w pkt 32 spornej decyzji, ze w przypadku
kolidujacych ze sobg oznaczen istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad.

Sama obecno$¢ w zgloszonym oznaczeniu terminéw ,black” i ,by equivalenza” nie wystarczy, by
wykluczy¢ takie prawdopodobienstwo. Po pierwsze bowiem, z uzasadnienia zawartego w pkt 89-96
niniejszego wyroku wynika, Zze pomimo obecnosci tych sformutowan kolidujace ze soba oznaczenia
wykazuja pod wzgledem wizualnym i fonetycznym przecietny stopienn podobienstwa, ktéry zostal
nalezycie uwzgledniony w ramach niniejszej calo$ciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad. Po drugie, przymiotnik ,black” ma charakter czysto opisowy i odnosi si¢ do jednego
z podstawowych koloréw, zas§ wyrazy ,by equivalenza” nie znajduja sie we wczesniejszym znaku
towarowym.

W $wietle ogétu powyzszych rozwazan jedyny zarzut podniesiony przez Equivalenza Manufactory
nalezy oddali¢, a w rezultacie nalezy oddali¢ cala skarge.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postgpowania przed Trybunalem, jezeli odwolanie jest bezzasadne,
Trybunal rozstrzyga o kosztach. Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, majacym zastosowanie do
postepowania odwolawczego na podstawie art. 184 § 1 regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz w niniejszej sprawie EUIPO wnioslo o obciazenie Equivalenza Manufactory kosztami
postepowania, a Equivalenza Manufactory przegrala sprawe, nalezy obciazy¢ ja wlasnymi kosztami
oraz kosztami poniesionymi przez EUIPO zaréwno w postepowaniu w pierwszej instancji, jak
i w postepowaniu odwotawczym.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (czwarta izba) orzeka, co nastepuje:

1) Wyrok Sadu Unii Europejskiej z dnia 7 marca 2018 r., Equivalenza Manufactory/EUIPO -
ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, niepublikowany,
EU:T:2018:119), zostaje uchylony.

2) Skarga o stwierdzenie niewaznosci wniesiona przez Equivalenza Manufactory SL do Sadu
Unii Europejskiej w sprawie T-6/17 zostaje oddalona.

3) Equivalenza Manufactory SL pokrywa wlasne koszty poniesione zaré6wno w postepowaniu
w pierwszej instancji w sprawie T-6/17, jak i w postepowaniu odwolawczym, jak réwniez

koszty poniesione przez Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) w obu
tych postepowaniach.

Podpisy
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