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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 14 listopada 2013 r.*

Odwotanie — Wspélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Graficzny znak
towarowy przedstawiajacy glowe wilka — Sprzeciw wlasciciela graficznych miedzynarodowych
i krajowych znakéw towarowych zawierajacych elementy stowne ,WOLF Jardin” i ,Outils WOLF” —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Naruszenie charakteru odrézniajacego wczesniejszego znaku
towarowego — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykul 8 ust. 5 — Zmiana rynkowego
zachowania przecietnego konsumenta — Ciezar dowodu
W sprawie C-383/12 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 8 sierpnia 2012 r.,

Environmental Manufacturing LLP, z siedziba w Stowmarket (Zjednoczone Krdlestwo),
reprezentowana przez M. Atkinsa, solicitor, K. Shadbolt, advocate, oraz S. Malynicza, barrister,

wnoszaca odwolanie,
w ktorej pozostalymi uczestnikami postepowania sa:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Société Elmar Wolf, z siedzibg w Wissembourg (Francja), reprezentowana przez N. Boespfluga,
avocat,

interwenient w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: T. von Danwitz, prezes izby, E. Juhasz (sprawozdawca), A. Rosas, D. Svéby i C. Vajda,
sedziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,
sekretarz: M. Aleksejev, administrator,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 maja 2013 r.,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

* Jezyk postepowania: angielski.
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ECLLEU:C:2013:741 1




WYROK Z DNIA 14.11.2013 R. — SPRAWA C-383/12 P
ENVIRONMENTAL MANUFACTURING PRZECIWKO OHIM

wydaje nastepujacy

Wyrok

W swoim odwotaniu Environmental Manufacturing LLP (zwana dalej ,Environmental Manufacturing”)
wnosi o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie T-570/10
Environmental Manufacturing przeciwko OHIM — Wolf (Przedstawienie glowy wilka), w ktérym Sad
oddalit skarge majaca na celu stwierdzenie niewaznos$ci decyzji Drugiej Izby Odwotawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) 2z dnia
6 pazdziernika 2010 r. (sprawa R 425/2010-2) dotyczacej postepowania w sprawie sprzeciwu (zwanej
dalej ,sporna decyzjy”).

Ramy prawne

W rozporzadzeniu Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), ktére weszlo w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r., dokonano
ujednolicenia rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1,
s. 146) i je uchylono.

Artykul 8 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytutowany ,Wzgledne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi
w ust. 1 lit. b) i ust. 5:

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

[.]

b) z powodu identyczno$ci lub podobieristwa do wczes$niejszego znaku towarowego, identycznosci
lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym wczeséniejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia
z wczesniejszym znakiem towarowym.

[...]

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2,
zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli jest on identyczny lub podobny do
wczedniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla
ktéorych wczedniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli, w przypadku wczesniejszego wspélnotowego
znaku towarowego, cieszy si¢ on renoma we Wspdlnocie i, w przypadku wczesniejszego krajowego
znaku towarowego, cieszy si¢ on renoma w danym panstwie czlonkowskim i jezeli uzywanie bez
uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiloby nienalezyte korzysci z tego powodu lub
byloby szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy takiego wczesniejszego znaku towarowego
[jezeli uzywanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego powodowaloby czerpanie
nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego badz
tez dzialalo na ich szkode]”.

Artykut 8 wust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 mialy takie samo brzmienie jak
odpowiadajace im przepisy rozporzadzenia nr 207/2009.
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Okolicznosci powstania sporu

W dniu 9 marca 2006 r. poprzednik prawny Environmental Manufacturing dokonal w OHIM
zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do graficznego oznaczenia
przedstawiajacego glowe wilka w celu sprzedazy towaréw nalezacych do klasy 7 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadajacych nastepujacemu opisowi:
»maszyny do profesjonalnego i przemystowego przetwarzania odpadéw drewnianych i zielonych;
profesjonalne i przemystowe szatkownice i rozdrabniarki do drewna”.

W nastepstwie opublikowania zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 38/2006 z dnia 18 wrze$nia 2006 r. Société Elmar Wolf
(zwana dalej ,Elmar Wolf”) wniosta sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla
wymienionych towaréw.

Sprzeciw zostal w szczegdélnosci oparty na kilku wcze$niejszych graficznych francuskich
i miedzynarodowych znakach towarowych. W uzasadnieniu tego sprzeciwu powotano si¢ na podstawy
okreslone w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

W dniu 24 wrze$nia 2007 r. poprzednik prawny Environmental Manufacturing przeniés! na te spotke
prawa wynikajace ze wspomnianego zgloszenia do rejestracji. W dniu 2 pazdziernika 2007 r.
Environmental Manufacturing zazadala zgodnie z art. 43 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 42
rozporzadzenia nr 207/2009), by Elmar Wolf przedstawila dowody uzywania wcze$niejszych znakéw
towarowych. Elmar Wolf dostarczyla w zwiazku z tym wlasciwa dokumentacje.

W dniu 25 stycznia 2010 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM oddalit sprzeciw oparty na art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009, uznajac, ze w przypadku rozpatrywanych znakéw towarowych nie istniato
zadne prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad. Wydzial Sprzeciwéw oddalil takze sprzeciw oparty
na art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia, wskazujac, ze Elmar Wolf nie przedstawita dowodu na
wystapienie dzialania na szkode renomy wcze$niejszych znakéw towarowych tudziez czerpanie
nienaleznej korzysci z tych znakéw.

W dniu 23 marca 2010 r. ElImar Wolf wniosla odwotanie od tej decyzji. Decyzja ta zostala uchylona
sporng decyzja. W odniesieniu do art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 Druga Izba Odwotawcza
uznala, ze wczesniejsze znaki towarowe cieszyly sie duza renoma w trzech panstwach czlonkowskich.
Nastepnie stwierdzita, ze miedzy rozpatrywanymi znakami istnial pewien stopienn podobienstwa oraz
ze zwazywszy na charakter odrézniajacy i renome wczesniejszych znakéw towarowych, a takze na
podobienstwo towaréw oznaczonych rozpatrywanymi znakami, wlasciwy krag odbiorcéw mogtby
dostrzec miedzy omawianymi oznaczeniami zwiazek. Wreszcie Izba Odwotawcza doszla do wniosku,
powolujac sie na argumenty wysunigte przez Elmar Wolf, ze zgloszony znak towarowy mégtby rozmy¢
niepowtarzalny wizerunek wczeéniejszych znakéw towarowych, a jego uzywanie powodowaloby
czerpanie nienaleznych korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wspomnianych
wczesniejszych znakéw towarowych.

Skarga do Sadu i zaskarzony wyrok
Environmental Manufacturing wniosta do Sadu skarge o stwierdzenie niewazno$ci na sporna decyzje.
Na poparcie skargi podniosta ona dwa zarzuty dotyczace, po pierwsze, naruszenia art. 42 ust. 2 i 3

rozporzadzenia nr 207/2009, a po drugie, naruszenia art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia.

W pkt 16—24 zaskarzonego wyroku Sad oddalil zarzut pierwszy jako bezzasadny.
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Co sie tyczy drugiego zarzutu, Sad stwierdzil w pkt 47 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwotawcza
stusznie uznala, iz wlasciwy krag odbiorcéw moégl dostrzec zwigzek miedzy oznaczeniami zawartymi
w kolidujacych ze sobg znakach towarowych.

Nastepnie Sad uscislit w pkt 48 i 49 zaskarzonego wyroku w odniesieniu do prawdopodobienistwa
rozmycia, iz wedtug Environmental Manufacturing wtasciciel wcze$niejszego znaku towarowego musi
utrzymywac i dowie$¢, ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego wywrze wplyw na zachowanie
konsumentéw towaréw oznaczonych wczesniejszym znakiem towarowym lub ze istnieje duze
prawdopodobienistwo, iz nastapi to w przyszlosci. Uscislit takze, iz Environmental Manufacturing
utrzymuje, ze Izba Odwolawcza pominela zbadanie tego wplywu w niniejszym przypadku, ze Elmar
Wolf powinna byla przedstawi¢ argumenty wyjasniajace konkretnie, w jaki sposéb rozmycie dziataloby
na jego szkode, i ze samo tylko wspomnienie rozmycia nie wystarczy do uzasadnienia zastosowania
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

Sad uznal w pkt 50-54 zaskarzonego wyroku:

»50 [Plodstawa odmowy rejestracji dotyczaca prawdopodobienistwa rozmycia, przewidziana w art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, przyczynia sie¢ wraz z innymi wzglednymi podstawami
odmowy rejestracji okre$lonymi w tym artykule do zachowania podstawowej funkcji znaku
towarowego, a mianowicie funkcji wskazywania pochodzenia. W kontekscie prawdopodobienstwa
rozmycia funkcja ta jest naruszona, gdy zostaje ostabiona zdolno$¢ wcze$niejszego znaku
towarowego do identyfikowania towaréw lub uslug, dla ktérych zostal zarejestrowany i jest
uzywany, jako pochodzacych od wlasciciela tego znaku, poniewaz uzywanie pdzniejszego znaku
towarowego powoduje rozmycie tozsamosci wczesniejszego znaku i zmniejszenie jego
oddzialywania na odbiorcéw. Ma to miejsce zwlaszcza wéwczas, gdy wczesniejszy znak towarowy,
ktory wcze$niej natychmiast wzbudzal skojarzenie z towarami lub uslugami, dla ktérych zostat
zarejestrowany, nie jest w stanie diuzej dziala¢ w ten sposéb ([...] wyrok [z dnia 27 listopada
2008 r.] w sprawie [C-252/07] Intel Corporation [Zb.Orz. s. 1-8823], pkt 29).

51 Z ww. [..] wyroku w sprawie Intel Corporation wynika, Ze wtasciciel wcze$niejszego znaku
towarowego, ktéry powoluje si¢ na ochrone przyznana w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, musi przedstawi¢ dowoéd na to, Ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego
dziataloby na szkode charakteru odrézniajacego nalezacego don wcze$niejszego znaku. Nie ma on
jednak obowiagzku wykazywac zaistnienia faktycznego i trwajacego naruszenia swego znaku
towarowego. W przypadku bowiem gdy mozna przewidzie¢, ze takie naruszenie bedzie skutkiem
sposobu uzywania pdzniejszego znaku towarowego, na jaki wlasciciel tego znaku moze by¢
sklonny sie zdecydowa¢, wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego nie mozna zobowigzaé do
oczekiwania na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby méc zakaza¢ wspomnianego uzywania.
Whasciciel wczesniejszego znaku towarowego winien jednak wykaza¢ okolicznosci wskazujace na
duze prawdopodobieristwo zaistnienia takiego naruszenia w przysztosci (ww. [...] wyrok w sprawie
Intel Corporation, pkt 37, 38, 71).

52 W tym celu wlasciciel wcze$niejszego znaku towarowego musi przedstawi¢ dowody pozwalajace
na ustalenie prima facie realnego przyszlego zagrozenia wystapienia dzialania na szkode znaku
[...]. Ustalenie to moze zosta¢ dokonane w szczegélno$ci w drodze logicznej dedukcji na
podstawie wynikéw analizy prawdopodobienistwa oraz przy uwzglednieniu praktyk przyjetych
w danym sektorze handlu, a takze wszystkich pozostalych okolicznosci danej sprawy [...].

53 Nie mozna jednak wymagaé, by opréocz tych dowoddéw wlasciciel wczesniejszego znaku
towarowego musial wykazywa¢ dodatkowo wplyw pdzniejszego znaku towarowego na rynkowe
zachowanie przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych wczesniejszy znak
towarowy jest zarejestrowany. Taki warunek nie wystepuje bowiem ani w art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009, ani w ww. [...] wyroku w sprawie Intel Corporation.
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54 Jezeli chodzi o pkt 77 ww. [..] wyroku w sprawie Intel Corporation, dobdr sléw »z powyzszego
wynika« i systematyka pkt 81 tego wyroku wskazuja, Zze zmiana rynkowego zachowania
konsumenta, do ktérego odnosi sie [Environmental Manufacturing] w swej argumentacji, jest
dowiedziona wéwczas, gdy wlascicielowi wczesniejszego znaku uda si¢ wykaza¢, zgodnie z pkt 76
wspomnianego wyroku, ze oslabiona zostala zdolno$¢ tego znaku do identyfikowania towaréw lub
ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany i jest uzywany, jako pochodzacych od jego wlasciciela,
poniewaz uzywanie pdzniejszego znaku towarowego spowodowalo rozmycie tozsamosci
wczesniejszego znaku i zmniejszenie jego oddzialywania na odbiorcow”.

W pkt 56-65 zaskarzonego wyroku Sad zbadal, czy w niniejszym przypadku Izba Odwotawcza
prawidlowo zastosowala art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 i wspomniane zasady.

Sad stwierdzil w pkt 66 zaskarzonego wyroku, po pierwsze, ze Izba Odwolawcza slusznie uznata, iz
uzywanie znaku towarowego, o ktérego rejestracje wniesiono, mogloby dziala¢ na szkode charakteru
odrézniajacego wczesniejszych znakéw towarowych, a po drugie, ze nie nalezy uwzglednia¢ argumentu
Environmental Manufacturing dotyczacego konieczno$ci wykazania skutkéw gospodarczych zblizenia
kolidujacych ze soba znakéw towarowych.

Sad wskazal w pkt 67 zaskarzonego wyroku, ze ,[w] zakresie, w jakim Izba Odwolawcza prawidlowo
zastosowala art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 z uwagi na stworzone przez zgloszony znak
towarowy prawdopodobienistwo rozmycia, nie ma potrzeby dokonywaé analizy prawdopodobienstwa
[czerpania nienaleznej korzysci przez Environmental Manufacturing z odrézniajacego charakteru lub
renomy wcze$niejszych znakéw towarowych (pasozytnictwa)], na ktérym réwniez opiera sie [sporna]
decyzja”.

W tych okolicznosciach Sad oddalit zarzut drugi jako bezzasadny i oddalit skarge w catosci.

Zadania stron

W swoim odwolaniu Environmental Manufacturing wnosi o uchylenie zaskarzonego wyroku i wydanie
orzeczenia ostatecznego w sprawie oraz obcigzenie OHIM i Elmar Wolf kosztami postgpowania.

OHIM wnosi do Trybunalu o oddalenie odwotania i o obcigzenie Environmental Manufacturing
kosztami postepowania.

Elmar Wolf wnosi do Trybunalu tytulem gléwnym o oddalenie odwotania, a positlkowo o odestanie

sprawy do Sadu oraz o nakazanie Environmental Manufacturing pokrycia wlasnych kosztéw i kosztéw
poniesionych przez Elmar Wolf.

W przedmiocie odwolania

Na poparcie swojego odwotania Environmental Manufacturing powoluje sie na jeden zarzut dotyczacy
naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

Argumentacja stron

Environmental Manufacturing podnosi, ze w nastepstwie ww. wyroku w sprawie Intel Corporation
dowdd na okoliczno$¢, ze uzywanie podzniejszego znaku towarowego dziala lub moze dziala¢ na
szkode odrézniajacego charakteru wczesniejszego znaku towarowego, wymaga wykazania zmiany
rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towaréw, dla ktérych wczeéniejszy znak towarowy
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jest zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania pdzniejszego znaku towarowego lub wykazania
duzego prawdopodobienstwa, ze taka zmiana nastagpi w przyszlosci. Zatem powinien zostaé
przedstawiony taki dowdd, aby mozna stwierdzi¢ rozmycie wczesniejszego znaku towarowego.

Environmental Manufacturing zarzuca Sadowi, ze nie zazadal on przedstawienia takiego dowodu, lecz
uznal, ze wystarczy, by zostala ostabiona zdolno$¢ wczesniejszego znaku towarowego do
identyfikowania towardéw, dla ktérych zostal zarejestrowany i jest uzywany, jako pochodzacych od
wlasciciela tego znaku towarowego, poniewaz uzywanie poézniejszego znaku towarowego prowadzi do
rozmycia tozsamosci znaku wczesniejszego i zmniejszenia jego oddzialywania na odbiorcéw.

W ocenie Environmental Manufacturing w dokonanej przez Sad analizie nie wzieto pod uwage
orzecznictwa Trybunalu, zgodnie z ktérym wplyw na zachowanie rynkowe konsumentéw pociaga za
soba wplyw na ich zachowanie handlowe. Environmental Manufacturing podnosi, ze taki potencjalny
lub rzeczywisty wplyw nalezy zbada¢ w ramach $rodka zaskarzania wniesionego na podstawie art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz ze z uwagi na to, iz kwestia ta nie zostala ani zbadana, ani
udowodniona, Sad powinien byl odrzuci¢ argument, zgodnie z ktérym doszlo do rozmycia
W rozumieniu tego przepisu.

OHIM przyznaje, ze dowdd dzialania na szkode charakteru odrézniajacego znaku towarowego
w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 wymaga dowodu rzeczywistej lub ewentualnej
zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towardw, dla ktérych wczes$niejsze znaki
towarowe sa zarejestrowane. Podkresla jednak, Zze zmiana rynkowego zachowania przecietego
konsumenta i rozmycie tozsamosci wczesniejszego znaku towarowego stanowia przestanki, ktére nie
sa ani samodzielne, ani kumulatywne i ze w rzeczywistosci stanowia one cze$¢ jednego i tego samego

wymogu.

W ocenie OHIM przestanka, zgodnie z ktéra uzywanie pézniejszego znaku towarowego prowadzi do
rozmycia tozsamosci znaku wczesniejszego i zmniejszenia jego oddzialywania na odbiorcéw,
odzwierciedlona w pkt 29 i 76 wyroku w sprawie Intel Corporation, jest jedynie wyrazem zmiany
rynkowego zachowania przecietnego konsumenta. Utrzymuje, ze taka zmiana nastapi, gdy w odbiorze
tego konsumenta warto§¢ gospodarcza cieszacego si¢ renoma znaku towarowego ucierpi wskutek
uzywania pdzniejszego oznaczenia. Aby zaistnial wplyw na rynkowe zachowanie konsumenta,
wystarczy, ze konsument ten uwaza cieszacy si¢ renoma znak towarowy za mniej atrakcyjny, mniej
prestizowy lub mniej ekskluzywny ze wzgledu na uzywanie zakwestionowanego pdzniejszego
oznaczenia.

OHIM uwaza, ze zaskarzony wyrok opiera sie na wlasciwym zalozeniu, iz ,zmiana rynkowego
zachowania przecigtnego konsumenta towardéw, dla ktérych wczes$niejszy znak towarowy jest
zarejestrowany”’, wymaga wykazania, jak w niniejszym przypadku, ze ,uzywanie pdzniejszego znaku
towarowego prowadzi do rozmycia tozsamosci znaku wcze$niejszego 1 zmniejszenia jego
oddzialywania na odbiorcéw”. To stwierdzenie jest jedynie wyjasnieniem powyzszego zalozenia.

OHIM jest zdania, Ze rozmycie tozsamosci i zmniejszenie oddzialywania na odbiorcéw oznacza, ze
warto$¢ gospodarcza cieszacego sie renoma znaku towarowego podlega negatywnemu wplywowi
i postrzeganie przez odbiorcéw oraz ich ,rynkowe zachowanie” stanowig zatem dwie strony tego
samego medalu. OHIM dodaje, ze wniosek zawarty w pkt 62 zaskarzonego wyroku jest wyrazem
prawdopodobnej zmiany rynkowego zachowania konsumenta towaréw objetych wcze$niejszymi
znakami towarowymi, ktérej mozna oczekiwa¢ wskutek jednoczesnego uzywania zakwestionowanego
oznaczenia.

Elmar Wolf przypomina, ze Izba Odwolawcza ustalita w motywach 36 i 38 spornej decyzji, ze uzywanie

znaku towarowego, o ktdrego rejestracje wniesiono, moze nie$¢ ze soba prawdopodobienistwo rozmycia
oraz powodowaé czerpanie nienaleznej korzysci z wczedniejszego znaku towarowego. Podnosi, ze Sad,
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stwierdzajac w pkt 66 zaskarzonego wyroku, ze znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono,
moglby dziala¢ na szkode charakteru odrézniajacego wczesniejszych znakéw towarowych, nie zbadat
ze wzgledu na ekonomie postepowania czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego.

Co sie tyczy spelnienia podnoszonego uzupelniajacego i odrebnego kryterium sformutowanego w ww.
wyroku w sprawie Intel Corporation, Elmar Wolf podnosi, ze Sad stusznie wskazal, ze nie mozna
uwzgledni¢ argumentu dotyczacego koniecznosci wykazania skutkéw gospodarczych zblizenia
kolidujacych ze soba znakéw towarowych.

Elmar Wolf uwaza, ze okolicznos$ci, na ktérych opiera sie analiza Trybunatlu w ww. wyroku w sprawie
Intel Corporation, dotycza przypadku, w ktérym towary lub ustugi objete wcze$niejszym znakiem
towarowym nie s3 podobne do towaréw lub uslug objetych pdzniejszym znakiem towarowym, podczas
gdy niniejsza sprawa dotyczy towaréw identycznych lub co najmniej podobnych. Tym samym kryteria
sformulowane przez Trybunal w ww. wyroku w sprawie Intel Corporation nie maja zastosowania
W niniejszej sprawie.

Ocena Trybunatu

Wedlug orzecznictwa Trybunalu dowdd na okoliczno$é, ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego
dziala lub moze dziala¢ na szkode odrézniajacego charakteru wczesniejszego znaku towarowego
wymaga wykazania zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla
ktérych wcze$niejszy znak towarowy jest zarejestrowany, bedacej konsekwencja uzywania p6zniejszego
znaku towarowego lub duzego prawdopodobienistwa, ze taka zmiana nastapi w przyszlosci (ww. wyrok
w sprawie Intel Corporation, pkt 77, 81, a takze pkt 6 sentencji).

Co prawda pkt 77 ww. wyroku w sprawie Intel Corporation jest wprowadzony sformufowaniem ,[z]
powyzszego wynika”, a nastepnie w punkcie tym nastepuje badanie kwestii oslabienia zdolnosci
identyfikowania oraz rozmycia tozsamosci wczesniejszego znaku towarowego i tym samym punkt ten
mozna uwaza¢ jedynie za wyjasnienie punktu go poprzedzajacego. Jednakze ten sam tekst,
odwzorowany w pkt 81 i w sentencji tego wyroku, jest autonomiczny. Okoliczno$¢, ze jest on ujety
w sentencji wspomnianego wyroku, podkresla jego wage.

Brzmienie przytoczonego orzecznictwa jest jednoznaczne. Wynika z niego, ze bez przedstawienia
dowodu, ze przeslanka ta jest spelniona, nie mozna stwierdzi¢ szkody lub prawdopodobienstwa
dzialania na szkode charakteru odrézniajacego wczesniejszego znaku towarowego przewidzianego
w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

Pojecie zmiany rynkowego zachowania przecietnego konsumenta wprowadza przestanke natury
obiektywnej. Zmiany tej nie mozna wywie$¢ jedynie z elementéw subiektywnych, takich jak samo
postrzeganie przez konsumentéw. Sama okolicznos¢, ze konsumenci ci zauwazaja obecno$¢ nowego
oznaczenia podobnego do wcze$niejszego oznaczenia, nie wystarcza samoistnie do ustalenia istnienia
szkody lub prawdopodobienstwa dzialania na szkode charakteru odrézniajacego wczesniejszego znaku
towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, o ile podobienstwo to nie
wprowadza konsumentéw w blad.

Sad za$§ w pkt 53 zaskarzonego wyroku pominal badanie warunku sformulowanego w ww. wyroku
w sprawie Intel Corporation i w rezultacie naruszyl prawo.

Sad stwierdzit w pkt 62 zaskarzonego wyroku, ze ,fakt uzywania przez konkurentéw oznaczen
wykazujacych pewne podobienistwo w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych ostabia
wywolywane u wlasciwego kregu odbiorcéw natychmiastowe skojarzenie miedzy danymi oznaczeniami
a towarami, co moze oslabia¢ zdolno$¢ wczeséniejszego znaku towarowego do identyfikowania towardw,
dla ktérych zostal zarejestrowany, jako pochodzacych od wiasciciela tego znaku”.
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Jednakze w ww. wyroku w sprawie Intel Corporation Trybunal w sposéb jasny wyrazil koniecznosé¢
zadania wyzszego standardu dowodowego w celu stwierdzenia szkody lub prawdopodobienistwa
dzialania na szkode charakteru odrdzniajacego wczesniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

Przyjecie kryterium proponowanego przez Sad mogloby zreszta doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej
podmioty gospodarcze nienalezycie zawlaszcza pewne oznaczenia, co mogtoby szkodzi¢ konkurencji.

Co prawda rozporzadzenie nr 207/2009 oraz orzecznictwo Trybunalu nie wymagaja przedstawienia
dowodéw rzeczywistej szkody, lecz dopuszczaja réwniez powazne prawdopodobienstwo takiej szkody,
pozwalajac na zastosowanie logicznej dedukgcji.

Jednakze taka dedukcja nie moze wynika¢ ze zwyklych przypuszczen, lecz jak Sad sam zauwazyl
w pkt 52 zaskarzonego wyroku, przytaczajac wczes$niejszy wyrok Sadu, dedukcja ta jest dokonywana
na podstawie ,analizy prawdopodobienistwa oraz przy uwzglednieniu praktyk przyjetych w danym
sektorze handlu, a takze wszystkich pozostatych okolicznosci danej sprawy”.

Jednakze Sad nie skrytykowal braku takiej analizy wbrew orzecznictwu przytoczonemu w jego wlasnym
wyroku.

Co sie tyczy argumentu Elmar Wolf stanowiacego, ze kryterium sformulowane przez Trybunal w ww.
wyroku w sprawie Intel Corporation dotyczy towaréw lub ustug, ktére nie sa podobne do towaréw
i ustug objetych pdzniejszym znakiem towarowym, i tym samym nie ma zastosowania w niniejszej
sprawie, wystarczy zauwazy¢, ze ze wzgledu na swoje ogélne sformulowanie orzecznictwo ujete
w pkt 77 i 81 oraz w pkt 6 sentencji tego wyroku nie moze by¢ interpretowane jako ograniczone do
stanéw faktycznych dotyczacych towaréw lub uslug, ktére nie sa podobne do towaréw lub ustug
objetych pdzniejszym znakiem towarowym.

W tych okoliczno$ciach nalezy stwierdzi¢, ze odwolanie jest zasadne.

Z tego wzgledu zaskarzony wyrok nalezy uchyli¢.

Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej, jezeli Trybunat
uchyla orzeczenie Sadu, moze on wyda¢ orzeczenie ostateczne w sprawie, jesli stan postepowania na to

pozwala, lub skierowaé sprawe do ponownego rozpoznania przez Sad.

W niniejszej sprawie nie sa spelnione przestanki umozliwiajace Trybunalowi wydanie ostatecznego
orzeczenia w sprawie.

W rezultacie niniejsza sprawe nalezy skierowa¢ do ponownego rozpoznania przez Sad, stanowiac
jednocze$nie, ze rozstrzygniecie w przedmiocie kosztéw zostanie wydane w orzeczeniu kornczacym
postepowanie w sprawie.

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

1) Wyrok Sadu Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie T-570/10 Environmental
Manufacturing przeciwko OHIM - Wolf (Przedstawienie glowy wilka) zostaje uchylony.

2) Sprawa zostaje skierowana do ponownego rozpoznania przez Sad Unii Europejskiej.

3) Rozstrzygniecie o kosztach nastapi w orzeczeniu koniczacym postepowanie w sprawie.

Podpisy
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