POSTANOWIENIE TRYBUNALU (szosta izba)
z dnia 13 lutego 2014 r.(*)

Odwotanie — Wspolnotowy znak towarowy — Rozporzadzenie (WE) nr 40/94 — Artykut 8 ust.
1 lit. b) — Zgloszenie graficznego wspdlnotowego znaku towarowego zawierajacego elementy
stowne ,,Walichnowy” i ,,Marko” — Sprzeciw wtasciciela stownego wspolnotowego znaku
towarowego MAR-KO — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad

W sprawie C-177/13 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii
Europejskiej, wniesione w dniu 9 kwietnia 2013 r.,

Marek Marszalkowski, zamieszkaty w Sokolnikach (Polska), reprezentowany przez C.
Sadkowskiego, radce prawnego,

wnoszacy odwotanie,
w ktorej pozostatymi uczestnikami postgpowania sa:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez D. Walickg, dziatajacg w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instanciji,

Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG, z siedzibg w Blankenheim (Niemcy),
reprezentowana przez O. Ruhla, Rechtsanwalt,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAL (szoésta izba),

w skladzie: A. Borg Barthet, prezes izby, S. Rodin (sprawozdawca) i F. Biltgen, sedziowie,

rzecznik generalny: N. Wabhl,

sekretarz: A. Calot Escobar,



podjawszy, po zapoznaniu si¢ ze stanowiskiem rzecznika generalnego, decyzj¢ o
rozstrzygnigciu sprawy postanowieniem z uzasadnieniem, zgodnie z art. 181 regulaminu
postepowania przed Trybunatem,

wydaje nastepujace

Postanowienie

1 W odwotaniu M. Marszatkowski wnosi o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej z
dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie T-159/11 Marszatkowski przeciwko OHIM — Mar-Ko
Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO) (zwanego dalej ,,zaskarzonym wyrokiem’), na
mocy ktorego Sad oddalit jego skarge o stwierdzenie niewaznos$ci decyzji Czwartej Izby
Odwotawczej Urzgdu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i
wzory) (OHIM) z dnia 11 stycznia 2011 r. (sprawa R 760/2010-4) (zwanej dalej ,,sporng
decyzja”) dotyczacej postgpowania w sprawie sprzeciwu migdzy wnoszacym odwotanie a
Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG.

Ramy prawne

Rozporzgdzenie (WE) nr 40/94

2 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 — wyd. spec. w je¢z. polskim,
rozdz. 17, t. 1, s. 146) zostato uchylone i zastgpione rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1),
ktore weszto w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na dat¢ dokonania
zgtoszenia znaku towarowego do rejestracji niniejszy spor podlega co do istoty przepisom
rozporzadzenia nr 40/94.

3 Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 miat nastepujace brzmienie:

»1. W wyniku sprzeciwu wlasciciela wczedniejszego znaku towarowego, zgtoszonego
znaku towarowego nie rejestruje sig, jezeli:

[.]



b)  zpowodu identycznosci lub podobienstwa do weze$niejszego znaku towarowego,
identycznosci lub podobienstwa towardw lub ustug istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad opinii publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktorym wczesniejszy
znak towarowy jest chroniony; prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad obejmuje réwniez
prawdopodobienstwo skojarzenia z wczesniejszym znakiem towarowym”.

4 Artykut 8 ust. 2 tego rozporzadzenia stanowit:

»2. Do celow ust. 1 »wczesniejsze znaki towarowe« 0znaczaja:

a)  znaki towarowe nastepujacych rodzajow, w odniesieniu do ktoérych data ztozenia
wniosku o rejestracje [zgloszenia] jest wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje
[zgloszenia] wspdlnotowego znaku towarowego, biorac pod uwage, w odpowiednim
przypadku, prawo pierwszenstwa w odniesieniu do tych znakéw towarowych:

(i)  znaki towarowe Wspdlnoty [wspdlnotowe znaki towarowe];

(1)  znaki towarowe zarejestrowane w panstwie cztonkowskim lub, w przypadku Belgii,
Luksemburga lub Niderlandow, w Urzgdzie Znakéw Towarowych Beneluksu;

L]

Regulamin postegpowania przed Sgdem

5 Artykut 48 § 2 regulaminu postgpowania przed Sadem stanowi:

,Nie mozna podnosi¢ nowych zarzutow w toku postepowania, chyba ze ich podstawg sa
okoliczno$ci prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postepowania.

Jezeli w toku postepowania jedna ze stron podniesie nowe zarzuty, o ktorych mowa w
poprzednim akapicie, prezes moze, takze po uptywie zwyktych termindéw procesowych, na
podstawie sprawozdania sedziego sprawozdawcy oraz po wystuchaniu rzecznika generalnego,
wyznaczy¢ stronie przeciwnej termin na ustosunkowanie si¢ do tych zarzutow.



Rozstrzygnigcie w przedmiocie dopuszczalnosci zarzutu nastgpuje w wyroku konczacym
postepowanie w sprawie’.

Okolicznos$ci powstania sporu

6 W dniu 14 sierpnia 2008 r. wnoszacy odwotanie dokonat w OHIM zgloszenia
przedstawionego ponizej oznaczenia graficznego do rejestracji w charakterze wspolnotowego
znaku towarowego:

7 Towary, dla ktérych wystapiono o rejestracje¢, nalezag migdzy innymi do klasy 29 w
rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towarow i
ustug dla celow rejestracji znakow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja
nastgpujacemu opisowi: ,,mi¢so, drob (fagcznie z pakowanym), konserwy migsne, kompoty,
produkty warzywne, w tym z ogorkow, migzszu ogorkowego, z buraka czerwonego, z
papryki, z marchewki, z grochu, z fasoli, z kapusty, wyroby z migsa i drobiu, tacznie z
pasztetami, flaki, produkty migsno-warzywne, tacznie z bigosem, metka z kapusta, klopsy w
sosie warzywnym, suszone warzywa, tagcznie z cebula, selerem, pietruszka, porem,
marchewka, burakami, pasternakiem, papryka”.

8 Zgloszenie do rejestracji zostato opublikowane w Biuletynie Wspolnotowych Znakow
Towarowych nr 3/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r.

9 W dniu 19 lutego 2009 r. Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG wniosta na
podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgtoszonego znaku
towarowego dla towarow wskazanych w pkt 7 niniejszego postanowienia.



10 Sprzeciw opieral si¢ na stownym wspolnotowym znaku towarowym MAR-KO,
zarejestrowanym w dniu 20 wrzesnia 2005 r. pod numerem 3364551 i oznaczajacym towary
nalezace do klasy 29 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, odpowiadajace nastepujacemu
opisowi: ,,wedliny z wylgczeniem migsa kaczek 1 gesi”.

11 W uzasadnieniu sprzeciwu powotano si¢ na podstawy odmowy rejestracji okreslone w
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

12 Decyzja z dnia 9 kwietnia 2010 r. Wydziat Sprzeciwéw OHIM oddalit sprzeciw,
stwierdzajac, ze w przypadku kolidujacych ze sobg znakow towarowych nie zachodzi
prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad.

13 W dniu 3 maja 2010 r. Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG wniosta do OHIM na
podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009 odwotanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwow.

14 Sporna decyzja Czwarta Izba Odwotawcza OHIM cze¢$ciowo oddalita odwotanie, a
czesciowo uwzglednita je. Uznata ona zasadniczo, ze w przypadku kolidujacych ze soba
znakoéw towarowych prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje w odniesieniu do
nastepujacych towarow: ,,mieso, drob (lacznie z pakowanym), konserwy migsne, wyroby z
migsa i drobiu, facznie z pasztetami, flaki, produkty migsno-warzywne, tacznie z bigosem,
metka z kapusta, klopsy w sosie warzywnym”.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

15  Pismem ztozonym w sekretariacie Sadu w dniu 10 marca 2011 r. wnoszacy odwotanie
wniost skarge o stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji.

16  Na poparcie skargi wnoszacy odwotanie podniost jeden tylko zarzut, dotyczacy
naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Wnoszacy odwotanie twierdzit, ze Izba
Odwotawcza popetita blad w ocenie w zakresie okreslenia wlasciwego kregu odbiorcow 1
wykazywanego przez nich poziomu uwagi, podobiefstwa rozpatrywanych towarow i znakow,
a takze istnienia w przypadku tych znakow prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad.

17  Ponadto z pkt 26 zaskarzonego wyroku wynika, Ze wnoszacy odwotanie podniost, ze
zgloszony znak towarowy byl zarejestrowany jako znak towarowy w Polsce od 1995 r., po raz
pierwszy na rozprawie przed Sadem.



18  Sad orzekl na wstepie w pkt 35 i 36 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwotawcza
stusznie uznala, iz wlasciwy krag odbioréw sktadat si¢ z przecietnych polskich konsumentow.
Sad odrzucit w pkt 37 zaskarzonego wyroku argument wnoszacego odwotanie, zgodnie z
ktorym odbiorcy ci wykazuja szczegolnie wysoki poziom uwagi.

19  Nastepnie Sad przeprowadzit analiz¢ wnioskoéw, do ktérych doszia Izba Odwotawcza w
przedmiocie porownania kolidujacych ze sobg znakow 1 oznaczonych nimi towarow.

20 W odniesieniu do porownania rozpatrywanych towaréw Sad stwierdzit w pkt 38
zaskarzonego wyroku, Ze sg one co najmniej podobne, a cze§ciowo wrecz identyczne.

21  Jezeli chodzi o poréwnanie kolidujacych ze sobg znakéw, Sad uznal, Ze sg one
wizualnie i fonetycznie podobne i nie wykazuja znaczacych réznic pod wzgledem
konceptualnym.

22 Odnoszac si¢ do porownania owych znakoéw na ptaszczyznie wizualnej, Sad stwierdzit
w pkt 39 zaskarzonego wyroku, ze jedyny element stowny ,,Mar-Ko” wcze$niejszego znaku
towarowego wykazuje bardzo silne podobienstwo do elementu stownego ,,Marko”
znajdujacego si¢ w centrum zgloszonego znaku towarowego. Sad potwierdzil, ze
podobienstwa tego nie pomniejszaja elementy graficzne zgloszonego znaku towarowego,
ktére ogblnie sg postrzegane jako mniej odrdzniajace niz elementy stowne, ani element
stowny ,,Walichnowy” wspomnianego znaku, ktory zajmuje mniej centralng i bardziej
dyskretng pozycje w ramach tego znaku. W rezultacie w pkt 42 zaskarzonego wyroku Sad
uznat, ze element stowny ,,Marko” stanowi element dominujgcy w ramach catosciowego
wrazenia wizualnego wywieranego przez zgltoszony znak towarowy.

23 Jezeli chodzi o pordwnanie pod wzgledem fonetycznym, w pkt 43 1 44 zaskarzonego
wyroku Sad doszedt do wniosku, ze wobec dominujacego charakteru elementu stownego
,Marko” w ramach calo$ciowego wrazenia wizualnego wywieranego przez zgtoszony znak
towarowy, a takze zwazywszy na wspotzaleznos¢ aspektow wizualnych 1 fonetycznych znaku
towarowego, Izba Odwotawcza miata podstawy, by stwierdzi¢ podobienstwo fonetyczne
kolidujacych ze soba znakow towarowych.

24 W odniesieniu do pordwnania na ptaszczyznie konceptualnej Sad wskazat w pkt 45
zaskarzonego wyroku, Ze z jednej strony element stowny ,,Marko” nie posiada znaczenia w
jezyku polskim i nie bedzie przez wtasciwy krag odbiorcoOw rozdzielany w sposdb sztuczny
na dwie sylaby, a z drugiej strony wyraz ,,Walichnowy”, poniewaz pokrywa si¢ z nazwg
miejscowosci, ma charakter opisowy i stabo odrozniajacy. W rezultacie Sad stwierdzit, ze
kolidujace ze sobg znaki nie wykazuja znaczacych roéznic konceptualnych.



25  Wreszcie w pkt 47 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzit, ze Izba Odwotawcza miata
podstawy, by dokona¢ cato§ciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad,
przyjmujac za podstawe gtownie odrozniajacy i dominujacy element stowny ,,Marko”
zgloszonego znaku. Biorac pod uwage, ze element ten jest wizualnie podobny do
wcezesniejszego znaku towarowego, a fonetycznie z nim identyczny, Sad uznat, ze w odczuciu
wiasciwego kregu odbiorcow w przypadku kolidujacych ze sobg znakéw istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad.

26 W tym wzgledzie Sad odrzucit w pkt 48 zaskarzonego wyroku argumentacje
wnoszacego odwotanie dotyczaca renomy zgloszonego znaku towarowego z tego wzgledu, ze
jedynie renoma wczes$niejszego znaku towarowego moze mie¢ znaczenie w ramach oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad.

27  Niezaleznie od wszystkiego Sad uznatl, ze powyzsza argumentacja, podobnie jak
okoliczno$¢, zgodnie z ktdrg zgltoszony znak towarowy byt zarejestrowany jako znak
towarowy w Polsce od 1995 r., zostaty podniesione po raz pierwszy w postgpowaniu przed
Sadem, a zatem nie podlegaja uwzglgdnieniu.

28  Sad podkreslit zarazem, ze nie mozna zarzuca¢ OHIM, iz nie rozpoznal on takich
okolicznosci z urzedu, poniewaz na mocy art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 badanie
przeprowadzane przez OHIM w ramach postepowania odnoszacego si¢ do wzglednych
podstaw odmowy rejestracji jest ograniczone do zarzutdw wysunigtych przez strony.

29 W tych okolicznosciach Sad oddalit jedyny zarzut wnoszacego odwotanie, a co za tym
idzie — takze skargg w catosci.

Zadania stron w postepowaniu przed Trybunalem

30  Marek Marszatkowski wnosi do Trybunatu:

— tytutem zadania gldéwnego, o uchylenie zaskarzonego wyroku, stwierdzenie
niewaznosci spornej decyzji 1 nakazanie OHIM dokonania rejestracji zgloszonego znaku
towarowego;

— tytutem zadania ewentualnego, o skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez
Sad; oraz



— o obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

31  OHIM wnosi do Trybunatu o oddalenie odwotania oraz o obcigzenie wnoszacego
odwotanie kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

32 Zgodnie z art. 181 regulaminu post¢powania, jezeli odwolanie jest w catosci lub w
czesci oczywiscie niedopuszczalne lub oczywiscie bezzasadne, Trybunat moze, w kazdej
chwili, na wniosek sedziego sprawozdawcy i po zapoznaniu si¢ ze stanowiskiem rzecznika
generalnego, odpowiednio odrzuci¢ lub oddali¢ to odwotanie w catosci lub w czes$ci w drodze
postanowienia z uzasadnieniem, i to bez przeprowadzenia czesci ustnej postepowania.

33 W uzasadnieniu odwotania wnoszacy je podnosi dwa zarzuty, dotyczace naruszenia,
odpowiednio, art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oraz art. 48 § 2 regulaminu
postepowania przed Sadem.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczqcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzqdzenia nr 40/94

34  Zarzut pierwszy dzieli si¢ na sze$¢ cz¢sci, dotyczacych zasadniczo naruszenia przez
Sad prawa, odpowiednio, w zakresie:

— oceny podobienstwa towaréw oznaczonych kolidujacymi ze sobg znakami;

— zastosowania zasady, zgodnie z ktora istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w
btad w przypadku kolidujacych ze sobg znakow musi by¢ oceniane w sposob calosciowy;

— stwierdzenia i wzigcia pod uwage dominujacego charakteru elementu stownego
»Marko” zgloszonego znaku towarowego;

— okreslenia wlasciwego kregu odbiorcdéw, co do ktdrego istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad,



— nieuwzglednienia renomy zgloszonego znaku towarowego i jego wczesniejszej
rejestracji jako znaku towarowego w Polsce; oraz

— oceny stopnia uwagi wykazywanego zwykle przez przeci¢tnego konsumenta
rozpatrywanych towarow.

35 Powyzsze czgsci nalezy rozpatrzy¢ kolejno, aczkolwiek w razie potrzeby tacznie.

W przedmiocie pierwszej, czwartej 1 szostej czesci zarzutu pierwszego

—  Argumentacja stron

36  Przede wszystkim w pierwszej czgsci pierwszego z zarzutow wysuni¢tych na poparcie
odwotania wnoszacy je kwestionuje dokonang przez Sad ocen¢ podobienstwa towarow
oznaczonych kolidujacymi ze soba znakami. Sad nie uwzglednit faktu, Ze wcezesniejszy znak
towarowy oznacza wylacznie wyroby wedliniarskie, natomiast zgtoszony znak odnosi si¢ do
szerszej gamy wyrobow migsnych.

37  Nastgpnie w ramach czwartej czesci tego zarzutu wnoszacy odwotanie twierdzi, ze Sad
nie okres$lit wlasciwego kregu odbiorcéw, co do ktérego istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad. Poniewaz Sad btednie stwierdzit istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad w odczuciu polskich konsumentow, nie dokonat on ustalenia, czy
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje w odczuciu konsumentow w
jakiejkolwiek czgsci Unii Europejskie;.

38  Wreszcie zgodnie z sz6stg cze$cig wspomnianego zarzutu wnoszacy odwotanie zarzuca
Sadowi nieuwzglednienie szczegdlnie wysokiego stopnia uwagi wykazywanego przez
przecietnego konsumenta przy zakupie produktéw spozywczych, w tym w szczegdlnosci tych
z branzy migsnej badZ wedliniarskiej — ktore to produkty sa niejednokrotnie znacznie drozsze
niz inne produkty spozywcze.

39  OHIM podnosi niedopuszczalno$¢ powyzej wskazanych trzech czesci zarzutu
pierwszego, zwazywszy, ze argumenty, na ktorych zostaty one oparte, podwazaja dokonana
przez Sad oceng stanu faktycznego, a nie przedstawiono dowodow na jakiekolwiek
przeinaczenie okoliczno$ci faktycznych. Tak czy inaczej powyzZsze zastrzezenia sg
pozbawione podstaw.



—  Ocena Trybunatu

40  Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 256 TFUE i z art. 58 akapit pierwszy statutu
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej odwotanie ogranicza si¢ do kwestii prawnych.
Stad tez jedynie Sad uprawniony jest do ustalenia istotnych okolicznos$ci faktycznych i
dokonania ich oceny, a takze do dokonania oceny dowoddéw. Ocena tych okolicznos$ci
faktycznych 1 dowodoéw nie stanowi zatem — z zastrzezeniem wypadkow ich przeinaczenia —
kwestii prawnej, podlegajacej jako taka kontroli Trybunatu w postepowaniu odwotawczym
(zob. w szczegolnosci wyroki: z dnia 19 wrzesnia 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV
przeciwko OHIM, Rec. s. 1-7561, pkt 22; z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 P Les
Editions Albert René przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-10053, pkt 68).

41  Tymczasem w ramach pierwszej, czwartej 1 szostej czgsci zarzutu pierwszego, ktore
nalezy przeanalizowac tacznie, wnoszacy odwotanie podwaza dokonane przez Sad ustalenia 1
oceng o charakterze faktycznym, nie dostarczajac dowodow, ktdre pozwolityby na
stwierdzenie, ze ten ostatni dopuscit si¢ przeinaczenia przedstawionych mu okolicznosci
faktycznych lub dowodow.

42  Itak przedstawiona w ramach cz¢éci czwartej 1 szdstej zarzutu pierwszego
argumentacja wnoszacego odwotanie ogranicza si¢ do podwazenia dokonanych przez Sad
ustalen dotyczacych okreslenia wlasciwego kregu odbiorcow i jego nastawienia, ktore to
kwestie wchodza w zakres oceny o charakterze faktycznym i wymykaja si¢ w konsekwencji
kontroli Trybunalu w postepowaniu odwotawczym (zob. podobnie wyrok z dnia 4
pazdziernika 2007 r. w sprawie C-144/06 P Henkel przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-8109, pkt
51; postanowienie z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie C-294/12 P You-Q przeciwko OHIM,
pkt 60).

43 Powyzsze odnosi si¢ takze do ustalen Sadu dotyczacych podobienstwa rozpatrywanych
towarow, ktore to ustalenia wnoszacy odwolanie podwaza w ramach pierwszej czgsci zarzutu
pierwszego (zob. podobnie postanowienie z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie C-416/08 P
Apple Computer przeciwko OHIM, pkt 28).

44 W rezultacie pierwsza, czwartg 1 sz0stg czes$¢ zarzutu pierwszego nalezy odrzuci¢ jako
oczywiscie niedopuszczalne.

W przedmiocie drugiej i trzeciej czgs$ci zarzutu pierwszego

—  Argumentacja stron



45 W trzeciej czesci pierwszego z zarzutdéw wysunietych na poparcie odwotania wnoszacy
je zarzuca Sadowi, iz ten stwierdzil odrozniajacy i dominujacy charakter elementu stownego
,Marko”, zawartego w zgloszonym znaku towarowym, i to nie ustaliwszy wczesniej, ze
pozostate elementy sktadajace si¢ na rzeczony znak sg catkowicie pozbawione znaczenia.

46 W drugiej czesSci omawianego zarzutu wnoszacy odwolanie zarzuca Sadowi przypisanie
wylacznego 1 nadmiernego znaczenia temu elementowi stownemu. Sad ograniczyt bowiem
przeprowadzang przez siebie analiz¢ podobienstwa kolidujacych ze sobg znakéw do
porownania wytacznie elementdw stownych: ,,Marko” — widniejacego w centrum
zgloszonego znaku towarowego, i ,,Mar-Ko” — stanowigcego jedyny element stowny
wcezesniejszego znaku towarowego, pomijajac drugi element stowny zgtoszonego znaku
towarowego: ,, Walichnowy” oraz strong graficzng tych dwéch znakow.

47  Czyniac tak, Sad poprzestat na bezposrednim przejeciu wnioskow Czwartej Izby
Odwotawczej OHIM, nie rozwazywszy samodzielnie, czy ustalone przez niego podobienstwa
miedzy kolidujagcymi ze sobg znakami prowadzily do zaistnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad.

48  Sad nie dokonatl zatem calosciowej oceny istnienia w odczuciu wlasciwego kregu
odbiorcow prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad na podstawie catosciowego wrazenia
wywieranego przez kolidujace ze sobg znaki.

49  OHIM podnosi, ze druga i trzecia cze$¢ pierwszego z zarzutdw wnoszacego odwolanie
odnoszg si¢ do poczynionych przez Sad ustalen faktycznych 1 w rezultacie sg
niedopuszczalne.

50  OHIM twierdzi, ze niezaleznie od powyzszego obie te czg¢sci zarzutu pierwszego sa
wynikiem btednej lektury zaskarzonego wyroku. Wbrew temu, co utrzymuje wnoszacy
odwotanie, Sad w swej analizie calo$ciowego wrazenia wywieranego przez kolidujace ze
sobg znaki uwzglednit wszystkie istotne czynniki, w tym takze elementy r6éznigce owe znaki.

—  Ocena Trybunatu

51 W drugiej i trzeciej czgséci zarzutu pierwszego, ktore nalezy rozpatrzy¢ lacznie,
wnoszacy odwolanie w istocie zarzuca Sagdowi nieprawidlowe zastosowanie wypracowanej w
orzecznictwie Trybunatu zasady, zgodnie z ktora prawdopodobienstwo wprowadzenia
odbiorcéw w blad podlega calo$ciowej ocenie, przy uwzglednieniu wszystkich czynnikow
majacych znaczenie w danej sprawie (zob. w szczegolnosci wyroki: z dnia 12 czerwca 2007 r.



w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. 1-4529, pkt 34; z dnia 6 wrze$nia
2012 r. w sprawie C-327/11 P United States Polo Association przeciwko OHIM, pkt 44).

52 Oile ocena tych czynnikow jest kwestig faktyczna, ktora nie podlega kontroli
Trybunatu, o tyle pominigcie rozwazenia wszystkich tych czynnikéw jest tozsame z
naruszeniem prawa i moze jako takie zosta¢ podniesione przed Trybunatem w ramach
postepowania odwotawczego (zob. podobnie wyrok z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
C-317/10 P Union Investment Privatfonds przeciwko UniCredito Italiano, Zb.Orz. s. 1-5471,

pkt 45; postanowienie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie C-42/12 P Hrbek przeciwko
OHIM, pkt 55).

53 W zakresie, w jakim wnoszacy odwotanie zarzuca Sadowi nieuwzglednienie
wszystkich istotnych czynnikoéw, jego argumentacja opiera si¢ niemniej jednak na btednej
lekturze zaskarzonego wyroku i pomija tez zakres wlasciwego orzecznictwa.

54 W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze caloSciowa ocene prawdopodobienstwa
wprowadzenia odbiorcow w btad w zakresie wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego
podobienstwa kolidujacych ze sobg oznaczen nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie
cato§ciowym wrazeniu, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich elementéw odrdzniajacych i
dominujacych (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 34, 35;
wyrok z dnia 3 wrzes$nia 2009 r. w sprawie C-498/07 P Aceites del Sur-Coosur przeciwko

Koipe, Zb.Orz. s. 1-7371, pkt 59, 60).

55  Jak stusznie podkreslit Sad w pkt 46 zaskarzonego wyroku, ocena podobienstwa dwoch
znakoéw towarowych nie moze ogranicza¢ si¢ do zbadania tylko jednego z elementow
tworzacych dany ztozony znak towarowy 1 do por6wnania go z innym znakiem towarowym.
Przeciwnie, takie porownanie musi zosta¢ dokonane poprzez analiz¢ rozpatrywanych znakow,
z ktorych kazdy postrzegany jest jako catos¢. Powyzsze nie wyklucza jednak, ze calosciowe
wrazenie wywotane w pamigci wlasciwego kregu odbiorcow przez ztozony znak towarowy
moze w pewnych okoliczno$ciach zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka z jego
elementow (zob. w szczegdlnosci postanowienie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03
P Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. s. 1-3657, pkt 32; wyrok z dnia 21 lutego 2013
r. w sprawie C-655/11 P Seven for all mankind przeciwko Seven, pkt 72).

56 W niniejszej sprawie z zaskarzonego wyroku nie mozna wywies¢, ze Sad ocenit
podobienstwo kolidujacych ze sobg znakéw wyltacznie na podstawie elementow stownych
,,Marko” i,,Mar-Ko”.



57  Sad uznat w pkt 39 zaskarzonego wyroku, ze znajdujacy si¢ w centrum zgltoszonego
znaku towarowego element stowny ,,Marko” wykazuje bardzo silne podobienstwo do
jedynego elementu stownego wczesniejszego znaku towarowego. W dalszej kolejnosci w pkt
39-41 tego wyroku Sad zbadal, czy element stowny ,,Walichnowy” i elementy graficzne
zgloszonego znaku towarowego mogty pod wzgledem wizualnym, fonetycznym i
konceptualnym ostabi¢ podobienstwo wynikajace z obecnosci w obu rozpatrywanych znakach
stowa ,,Mar(-)ko”. Po przeprowadzeniu tej oceny Sad stwierdzit jednak, ze w niniejszym
wypadku nie miato to miejsca, przedstawiwszy zarazem, w zakresie zgodnym z wymogami
prawa, wzgledy uzasadniajace ten wniosek.

58 W tych okolicznosciach nalezy uznac za oczywiscie bezzasadny zarzut wnoszacego
odwotanie, zgodnie z ktorym Sad nie przeprowadzil analizy prawdopodobienstwa
wprowadzenia odbiorcéw w blad, w zakresie dotyczacym podobienstwa kolidujacych ze soba
znakow, na podstawie cato$ciowego wrazenia wywieranego przez rzeczone znaki.

59  Dodatkowo w zakresie, w jakim trzecia cz¢$¢ zarzutu pierwszego ma na celu
zakwestionowanie ustalen Sadu dotyczacych dominujgcego elementu zgltoszonego znaku
towarowego, wnoszacy odwotanie ogranicza si¢ do podwazenia dokonanej przez Sad oceny
stanu faktycznego, nie podnoszac jednak jakiegokolwiek przeinaczenia tresci akt sprawy.
Tymczasem owa ocena nie stanowi kwestii prawnej, podlegajacej jako taka kontroli
Trybunatu w ramach postgpowania odwotawczego (zob. podobnie ww. postanowienie w
sprawie Hrbek przeciwko OHIM, pkt 43, 44).

60  Powyzsze odnosi si¢ takze do drugiej czesci zarzutu pierwszego, gdyz ma ona na celu
podwazenie dokonanego przez Sad wywazenia poszczegdlnych czynnikéw wystepujacych w
niniejszej sprawie, ktore to wywazenie ma charakter faktyczny (zob. w szczego6lnosci ww.
wyrok w sprawie United States Polo Association przeciwko OHIM, pkt 61).

61 W konsekwencji druga i trzecig czg¢$¢ zarzutu pierwszego nalezy w czesci odrzuci¢ jako
oczywiscie niedopuszczalng 1 w pozostaltym zakresie oddali¢ jako oczywiscie bezzasadna.

W przedmiocie piatej czesci zarzutu pierwszego

—  Argumentacja stron

62 W piatej czgsci pierwszego z zarzutOw wysunietych na poparcie odwotania wnoszacy je
kwestionuje nieuwzglednienie przez Sad jego zarzutu dotyczacego renomy zgtoszonego
znaku towarowego. Zwazywszy, ze znak ten jest zarejestrowany jako znak towarowy w
Polsce, a oznaczone nim towary sg wprowadzane do obrotu i promowane od 1995 r.,



wiasciwy krag odbiorcow bedzie jednoznacznie kojarzyl rzeczone towary z wnoszacym
odwotanie.

63  OHIM podkresla w tym wzgledzie, ze renoma uzyskana przez zgtoszony znak
towarowy w Polsce pozostaje bez znaczenia dla przedmiotu sporu. Jedynie renoma
wczesniejszego znaku towarowego moze mie¢ wpltyw na ocen¢ prawdopodobienstwa
wprowadzenia w biad.

—  Ocena Trybunatu

64  Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze z art. 256 TFUE, art. 58 akapit pierwszy statutu
Trybunatu oraz art. 168 § 1 lit. d) i art. 169 § 2 regulaminu postepowania przed Trybunalem
wynika, iz odwotanie musi doktadnie wskazywaé¢ zakwestionowane cz¢sci wyroku, o ktorego
uchylenie wniesiono, oraz zawiera¢ argumenty prawne, ktére w konkretny sposob uzasadniajg
to zadanie (zob. wyroki: z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie C-652/11 P Mindo przeciwko
Komisji, pkt 21; z dnia 26 wrzesnia 2013 r. w sprawie C-679/11 P Alliance One International
przeciwko Komisji, pkt 52).

65 W niniejszej sprawie wnoszacy odwolanie kwestionuje zaskarzony wyrok jedynie w
zakresie dotyczacym nieuwzglednienia jego argumentacji opartej na renomie zgtoszonego
znaku towarowego i rejestracji tego znaku jako znaku towarowego w Polsce, nie wskazujac
doktadnie cze$ci uzasadnienia wyroku dotknietej naruszeniem prawa 1 nie przedstawiajac
zadnej argumentacji prawnej, ktora miataby wykaza¢, ze Sad naruszyt prawo w tym
wzgledzie (zob. postanowienie z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie C-381/12 P | Marchi
Italiani przeciwko OHIM, pkt 40).

66  Pigta cze¢$¢ zarzutu pierwszego podlega zatem odrzuceniu jako oczywiscie
niedopuszczalna.

67 W konsekwencji zarzut pierwszy nalezy w czesci odrzuci¢ jako oczywiscie
niedopuszczalny i w pozostatym zakresie oddali¢ jako oczywiscie bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczqcego naruszenia art. 48 ust. 2 regulaminu
postepowania przed Sqdem

Argumentacja stron



68 W zarzucie drugim wnoszacy odwolanie podnosi, ze Sad btednie zastosowat art. 48 § 2
regulaminu postgpowania, stwierdzajac w pkt 26 zaskarzonego wyroku, iz wnoszacy
odwotanie dopiero na rozprawie sprecyzowat, ze zgtoszony znak towarowy byt
zarejestrowany jako znak towarowy w Polsce od 1995 r. Wnoszacy odwotanie utrzymuje, ze
powotat si¢ na te okoliczno$¢ juz wezesniej na etapie postgpowania przed OHIM, a takze w
swej skardze do Sadu. W tym kontekscie wskazal on bowiem, ze w 1995 r. uzyskat zgode
wojta miejscowosci Walichnowy (Polska) na wykorzystanie nazwy tej miejscowosci w
zgloszonym znaku towarowym. Wnoszacy odwotanie zalaczyt rowniez do skargi dowody na
okoliczno$¢, ze od tamtej chwili stale oznaczat tym znakiem produkowane przez siebie

wyroby.

69  OHIM podnosi niedopuszczalno$¢ tego zarzutu.

Ocena Trybunatlu

70 Na wstepie nalezy wskazaé, ze argumentacja wnoszacego odwotanie opiera si¢, po
pierwsze, na btednym zatozeniu, ze Sad odmowit uwzglednienia rejestracji zgtoszonego
znaku towarowego jako znaku towarowego w Polsce z tego wzgledu, Ze okolicznos$¢ ta
zostata podniesiona dopiero w toku instancji i stanowita w konsekwencji nowy zarzut, ktory
podlega odrzuceniu zgodnie z art. 48 § 2 regulaminu postgpowania przed Sadem.

71  Jednakze Sad odmowit w pkt 48 zaskarzonego wyroku uwzglednienia tej okolicznosci
nie z wyzej wskazanych wzgledow, ale dlatego, ze owa okoliczno$¢ nie byta podnoszona w
postepowaniu przed OHIM.

72 W rezultacie w zakresie, w jakim zarzut drugi ma na celu posadzenie Sadu o bledne
zastosowanie art. 48 § 2 regulaminu postgpowania, jest on w oczywisty sposob pozbawiony
zasadnosci.

73 Ponadto, zwazywszy, ze wnoszacy odwotanie podnosi, po drugie, iz argument
dotyczacy rejestracji zgloszonego znaku towarowego jako znaku towarowego w Polsce 1
uzyskanej z tego wzgledu przez wspomniany znak renomy byl w rzeczywistosci podnoszony
wczesniej na etapie postgpowania przed OHIM, takie twierdzenie narusza zasadg, ze nikt nie
moze kwestionowac tego, co wczesniej przyznat (nemo potest venire contra factum
proprium).

74 Jak wynika bowiem z protokotu rozprawy przed Sadem, przywotanego w pkt 26
zaskarzonego wyroku, wnoszacy odwotanie oswiadczyt, ze w toku postepowania
administracyjnego nie poinformowat OHIM ani o rejestracji zgtoszonego znaku towarowego



w Polsce, ani o wynikajacej z tego faktu renomie. Zarzut wnoszacego odwotanie nalezy zatem
odrzuci¢ jako oczywiscie niedopuszczalny w §wietle zasady nemo potest venire contra factum
proprium (zob. postanowienia: z dnia 25 pazdziernika 2007 r. w sprawie C-495/06 P Nijs
przeciwko Trybunatowi Obrachunkowemu, pkt 54-56; z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
C-117/09 P Kronoply przeciwko Komisji, pkt 44).

75 W tych okolicznosciach zarzut drugi nalezy w czesci odrzuci¢ jako oczywiscie
niedopuszczalny i w pozostalym zakresie oddali¢ jako oczywiscie bezzasadny.

76  Z powyzszych rozwazan wynika, ze odwotanie nie podlega uwzglednieniu w catosci.

W przedmiocie kosztow

77  Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postgpowania przed Trybunatem — majagcym na
podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu zastosowanie do postegpowania odwotawczego —
kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.
Poniewaz wnoszacy odwolanie przegrat sprawe, nalezy — zgodnie z zagdaniem OHIM —
obcigzy¢ go kosztami postegpowania.

Z powyzszych wzgledow Trybunal (szosta izba) postanawia, co nastgpuje:

1) Odwolanie zostaje w cze¢Sci odrzucone jako oczywiscie niedopuszczalne i w
pozostalym zakresie oddalone jako oczywiscie bezzasadne.

2)  Marek Marszalkowski zostaje obcigzony kosztami postepowania.

Podpisy

* Jezyk postepowania: polski.



