WYROK SADU (pierwsza izba)
z dnia 4 lutego 2013 r.(*)

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie graficznego
wspolnotowego znaku towarowego WALICHNOWY MARKO — Wczesniejszy stowny
wspolnotowy znak towarowy MAR -KO — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji —

Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad — Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr
207/2009

W sprawie T-159/11

Marek Marszaltkowski, zamieszkaty w Sokolnikach (Polska), reprezentowany przez C.
Sadkowskiego, radc¢ prawnego,

strona skarzaca,
przeciwko

Urze¢dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowanemu przez K. Zajfert i D. Walicka, dziatajace w charakterze
petnomocnikow,

strona pozwana,

w ktorej druga strong w postgpowaniu przed Izbg Odwolawcza OHIM, wystepujaca przed
Sadem w charakterze interwenienta, jest:

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

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 11
stycznia 2011 r. (sprawa R 760/2010-4), dotyczaca postgpowania w sprawie sprzeciwu
miedzy Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG a Markiem Marszatkowskim,

SAD (pierwsza izba),

w skladzie: J. Azizi (sprawozdawca), prezes, S. Frimodt Nielsen i M. Kynczewa, sedziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,



po zapoznaniu si¢ ze skarga ztlozong w sekretariacie Sagdu w dniu 10 marca 2011 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge ztozong przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu
4 lipca 2011 .,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig interwenienta na skarge ztozong w sekretariacie Sadu w
dniu 8 czerwca 2011 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 listopada 2012 r.,
wydaje nastgpujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

1 W dniu 14 sierpnia 2008 r. skarzacy, Marek Marszatkowski, dokonatl w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewngtrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia
wspolnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze
zmianami [zastgpionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w
sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, dla ktdrego wystapiono o rejestracje, jest nastgpujace oznaczenie
graficzne:

Jmme—
MARKO



3 Towary, dla ktorych wystgpiono o rejestracj¢, nalezg miedzy innymi do klasy 29 w
rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynarodowe;j klasyfikacji towarow i
ustug dla celow rejestracji znakow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi: ,,mi¢so, drob (tacznie 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, tgcznie z
pasztetami, flaki, produkty mi¢sno-warzywne, tacznie z bigosem, metka z kapusta, klopsy w
sosie warzywnym, suszone warzywa, lacznie z cebula, selerem, pietruszka, porem,
marchewka, burakami, pasternakiem, papryka”.

4 Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostato opublikowane w Biuletynie
Wspolnotowych Znakow Towarowych nr 3/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r.

5 W dniu 19 lutego 2009 r. interwenient, Mar - Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG,
wniost na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji zgtoszonego znaku towarowego,
podnoszac w odniesieniu do wszystkich towarow wskazanych w pkt 3 powyzej

prawdopodobienstwo wprowadzenia w btagd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009].

6 Sprzeciw opieral si¢ na stownym wspolnotowym znaku towarowym MAR -KO,
zarejestrowanym w dniu 20 wrze$nia 2005 r. pod numerem 3364551 1 oznaczajacym towary
nalezace do klasy 29, odpowiadajace nastepujacemu opisowi: ,,wedliny z wylaczeniem migsa
kaczek i ggsi”.

7 Decyzja z dnia 9 kwietnia 2010 r. Wydzial Sprzeciwdéw oddalit sprzeciw, stwierdzajac,
ze w przypadku kolidujacych ze soba znakoéw towarowych nie zachodzi prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad.

8 W dniu 3 maja 2010 r. interwenient wnidst do OHIM na podstawie art. 58—62
rozporzadzenia nr 207/2009 odwotanie od decyzji Wydziatlu Sprzeciwow.

9 Decyzjgq z dnia 11 stycznia 2011 r. (zwang dalej ,,zaskarzong decyzjg”) Czwarta Izba
Odwotawcza cze$ciowo oddalita odwotanie, a czgsciowo uwzglednita je 1 uchylita decyzje
Wydzialu Sprzeciwow w zakresie, w jakim odrzucono w niej istnienie w przypadku
kolidujacych ze sobg znakow prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w odniesieniu do
towarow: ,,mi¢so, drob (tacznie z pakowanym), konserwy migsne, wyroby z migsa i drobiu,
tacznie z pasztetami, flaki, produkty migsno-warzywne, facznie z bigosem, metka z kapusta,
klopsy w sosie warzywnym”.



10  Izba Odwotawcza uznala, ze w celu dokonania oceny istnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad w przypadku kolidujacych ze sobg znakéw, z ktorych kazdy odnosi si¢
do artykutow spozywczych, nalezato odnies¢ si¢ do sposobu postrzegania tych znakow przez
,0g01 polskich odbiorcéw”, gdyz przez analogi¢ z postanowieniami art. 7 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 wystarczyto, by prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
istniato tylko w cze$ci Wspolnoty Europejskiej (pkt 15 1 16 zaskarzonej decyz;ji).

11 Jezeli chodzi o rozpatrywane towary, Izba Odwotawcza uznata na wstepie, ze towary
oznaczone wczesniejszym znakiem towarowym miescity si¢ w rodzajowym pojeciu wyrobow
z mi¢sa i drobiu, tacznie z pasztetami, oznaczanych zgloszonym znakiem towarowym, a
zatem byly z nimi identyczne (pkt 18 zaskarzonej decyzji). Stwierdzita ona nastepnie, ze
towary, do ktorych odnosi si¢ zgtoszony znak towarowy: ,,mi¢so, dréb (facznie z
pakowanym), konserwy migsne, flaki, produkty migsno-warzywne, facznie z bigosem, metka
z kapusta, klopsy w sosie warzywnym”, sg podobne do towarow ,,wedliny”, dla ktérych zostat
zarejestrowany wczesniejszy znak towarowy (pkt 19 zaskarzonej decyzji). Natomiast nie
istnieje podobienstwo miedzy tymi ostatnimi towarami a towarami: ,, kompoty, produkty
warzywne, w tym z ogorkdéw, migzszu ogorkowego, z buraka czerwonego, z papryki, z
marchewki, z grochu, z fasoli, z kapusty, suszone warzywa, tacznie z cebula, selerem,
pietruszka, porem, marchewka, burakami, pasternakiem, papryka”, poniewaz z punktu
widzenia wlasciwego kregu odbiorcow warzywa i wyroby warzywne sga pochodzenia
roslinnego 1 w konsekwencji juz z samej natury zasadniczo r6znig si¢ od wyrobow migsnych
(pkt 20 zaskarzonej decyzji).

12 Co sig tyczy porownania kolidujacych ze soba oznaczen, Izba Odwolawcza stwierdzita
przecigtne podobiefstwo wizualne. W tym zakresie ustalila ona, Ze do celéw tego porownania
nalezalo zestawi¢ stowny znak towarowy MAR -KO ze zgloszonym graficznym znakiem
towarowym zawierajagcym element stowny ,,marko”, zapisany czerwonymi literami i
otoczony czerwong wstega, na ktorej w gornej czgséci znajduje si¢ element stowny
,walichnowy”. Zarowno kolor czerwony, jak i owalne obramowanie sa powszechnie
uzywanymi elementami graficznymi, ktérym wiasciwy krag odbiorcéw nie przypisuje
charakteru odr6zniajacego w ramach cato$ciowego wrazenia wywieranego przez zgloszone
oznaczenie. W elemencie stownym ,,walichnowy” polski konsument dostrzeze wskazanie
pochodzenia rozpatrywanych towaréw, uznajac, ze pochodza one z miejscowosci o tej same;j
nazwie. Element ten ma zatem nieznacznie odr6zniajacy charakter. Elementem dominujgcym
w ramach calo§ciowego wrazenia wywieranego przez zgloszony znak towarowy jest wyraz
,marko”, ktory poza dodatkowym tgcznikiem pokrywa si¢ catkowicie z wezesniejszym
znakiem towarowym, czyli z wyrazem ,,mar-ko” (pkt 23 zaskarzonej decyzji).

13 Izba Odwolawcza uznata, Ze kolidujace ze sobg znaki towarowe wykazuja takze
przecietne podobienstwo fonetyczne. W szczeg6lnosci z powodu opisowego znaczenia
elementu ,,walichnowy” wtasciwy krag odbiorcow bedzie miat tendencj¢ do wymawiania



wylacznie dominujacego elementu ,,marko”, ktory pod wzgledem fonetycznym jest
identyczny z elementem ,,mar-ko”. Poza tym nawet gdyby zgloszony znak towarowy miat
by¢ wymawiany: ,,wa-lich-no-wy mar-ko”, wcigz wykazywalby on podobienstwo
fonetyczne do wezesniejszego znaku towarowego (pkt 24 zaskarzonej decyzji).

14 W ocenie Izby Odwotawczej z uwagi na to, ze kolidujace ze sobg znaki towarowe nie
posiadaja znaczenia w jezyku polskim, ich porownanie pod wzgledem konceptualnym nie ma
wptywu na dokonywang oceng (pkt 25 zaskarzonej decyzji).

15 W ramach cato$ciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad Izba
Odwotawcza wywiodla z braku znaczenia wyrazu ,,mar-ko” dla rozpatrywanych towaréw, ze
wyraz ten ma charakter przeci¢tnie odrdzniajacy (pkt 27 zaskarzonej decyzji). Wreszcie Izba
Odwotawcza uznala, ze zwazywszy na przeci¢tnie odrozniajacy charakter kolidujacych ze
sobg oznaczen oraz ich podobiefnstwo na ptaszczyznach wizualnej i fonetycznej, w odczuciu
polskiego konsumenta w przypadku towardw identycznych i podobnych istnieje
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad nie
istnieje jednak w odniesieniu do towarow zakwalifikowanych jako niepodobne (pkt 28 i 29
zaskarzonej decyzji).

Zadania stron

16  Skarzacy wnosi do Sadu o:

— tytutem zadania gléwnego, stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji w zakresie
dotyczacym uwzglednienia sprzeciwu interwenienta;

— ewentualnie, zmiang¢ zaskarzonej decyzji poprzez dopuszczenie do rejestracji
zgloszonego znaku towarowego;

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania.

17  OHIM 1 interwenient wnoszg do Sadu o:

- oddalenie skargi;



— obcigzenie skarzacego kosztami postepowania.

Co do prawa

18  Na poparcie skargi skarzacy podnosi jeden tylko zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8 ust.
1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

19  Zdaniem skarzacego Izba Odwotawcza btednie ocenita podobienstwo kolidujacych ze
sobg znakéw towarowych.

20  Po pierwsze, Izba Odwolawcza nie dokonata cato§ciowej oceny prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad, poprzestajac jedynie na ocenie jednego z elementow zgloszonego
znaku towarowego, a mianowicie elementu stownego ,,marko”. W zwigzku z tym w ramach
analizy calo$ciowego wrazenia wywieranego przez kolidujace ze soba znaki towarowe
uwzgledniajacej ich elementy odrézniajace i dominujace Izba Odwotawcza pomingta
elementy odrozniajace zgloszonego znaku towarowego, czyli jego element graficzny i
element stowny ,,walichnowy”, ktore pozostang w pamigci odbiorcéw, albo przypisata im
jedynie drugorzedne znaczenie.

21  Po drugie, w nawigzaniu do wystepujacych miedzy kolidujacymi ze sobg znakami
towarowymi roznic konceptualnych 1 wizualnych skarzacy podnosi, ze z punktu widzenia
polskiego konsumenta element stowny ,,walichnowy” jest jednoznacznie kojarzony i posiada
dlan konkretne znaczenie, w zwigzku z czym jest zdolny do zniesienia ewentualnych
podobienstw fonetycznych.

22 Po trzecie, skarzacy kwestionuje istnienie podobienstwa fonetycznego miedzy
kolidujgcymi ze sobg znakami towarowymi. W tym zakresie wskazuje on, ze wczesniejszy
znak towarowy sktada si¢ z dwoch odrebnych, krotkich stow lub sylab, a mianowicie ,,mar” i
,,k0”, oddzielonych tagcznikiem wymuszajagcym pauz¢ w ich wymowie. Natomiast zgloszony
znak towarowy tworzg dwa stowa, z ktorych pierwsze ma cztery sylaby, a mianowicie ,,wa”,
»lich”, .no” 1,,wy”, drugie zas, ,,mar-ko” — dwie sylaby. W sumie zgloszony znak towarowy
wymawia si¢ szescioma sylabami. Tymczasem w ramach podobienstwa fonetycznego Izba
Odwotawcza ograniczyta si¢ do uwzglednienia jedynie elementu stownego ,,marko”, a nie
zgtoszonego znaku towarowego WALICHNOWY MARKO jako catosci, niewykazujacego
podobienstwa fonetycznego do wczesniejszego znaku towarowego. Ponadto Izba
Odwotawcza nie uzasadnita swego twierdzenia, ze wlasciwy krag odbiorcoOw bedzie
koncentrowat si¢ na elemencie ,,marko” jako dominujacym, co jest jeszcze bardziej
niezrozumiate, jesli wzia¢ pod uwagg fakt, ze Izba Odwolawcza potozyta jednoczes$nie nacisk
na znajomos¢ przez polskiego konsumenta znaczenia elementu stownego ,,walichnowy” jako
wskazujacego na konkretne pochodzenie towaru.



23 Po czwarte, skarzacy neguje istnienie podobienstwa wizualnego mi¢dzy kolidujacymi
ze sobg znakami towarowymi. Podczas gdy wczesniejszy znak towarowy jest znakiem
wylacznie stownym, tworzonym przez dwie sylaby oddzielone tagcznikiem, zgloszony znak
towarowy jest znakiem ztozonym, stowno-graficznym. Przedstawia on czerwony, owalny
element graficzny oraz dwa slowa: ,,walichnowy” i ,,marko”, zapisane stylizowang czcionka,
pierwsze biatymi literami, drugie za$ literami w kolorze czerwonym, pochylonymi w prawg
strone¢. Ponadto wyraz ,,walichnowy” jest usytuowany w gornej czes$ci pasma tworzacego
owal, natomiast wyraz ,,marko” wewnatrz tego owalu. Pasmo owalu zawierajace stowo
,walichnowy” ksztaltem przypomina wstgge z postrzepionymi koncami. Btedne jest zatem
stanowisko Izby Odwotawczej, ze wiasciwy krag odbiorcow nie przypisze elementowi
graficznemu zgloszonego znaku towarowego zadnego charakteru odrdzniajacego w
calo$ciowym wrazeniu wywieranym przez 6w znak.

24 Po piate, skarzacy podnosi, ze kolidujace ze sobg znaki towarowe wykazuja réznice
konceptualne, ktore zostaly pominigte przez Izb¢ Odwotawczg. Stowo ,,mar” zawarte we
wczesniejszym znaku oznacza w jezyku angielskim ,,niszczy¢, rujnowaé”, a w jezyku
niemieckim pod postacia ,,Maar” oznacza jezioro wypetniajace krater wygastego wulkanu,
natomiast pod postacig ,,Mar” — , basn, wies¢, podanie”. Ponadto stowo to jest elementem
nazwy miasta Mar del Plata, poloZonego w Argentynie. Stowo ,,ko” zawarte we
wczesniejszym znaku towarowym oznacza albo dzwiek wydawany przez kury domowe
hodowane na calym $wiecie, albo pierwszy czlon wyrazéw ztozonych tworzacych nazwy
czynno$ci wykonywanych wspdlnie, nazwy osob wykonujacych wspolnie jakie$ czynno$ci
oraz nazwy zjawisk lub rzeczy, w ktorych wspotwystepuja jakies elementy lub procesy.
Natomiast stowo ,,walichnowy” wystepujace w zgloszonym znaku towarowym oznacza
miejscowos¢, w ktorej skarzacy od kilkunastu lat zamieszkuje 1 w ktorej rozpoczat
prowadzenie dziatalno$ci gospodarczej, czyli wie§ potozong w Polsce, wojewddztwo todzkie,
powiat wieruszowski, gmina Sokolniki. Wreszcie stowo ,,marko” pochodzi od imienia
skarzacego, Marek.

25  Po szoéste, skarzacy nie zgadza si¢ z tym, Ze rozpatrywane towary sa podobne,
poniewaz wczesniejszy znak towarowy zostal zarejestrowany wylagcznie dla ,,wedlin z
wytaczeniem migsa kaczek i ggsi”’, podczas gdy zgltoszony znak towarowy stuzy oznaczaniu
wszystkich towaréw wymienionych w pkt 3 powyzej.

26  Posiddme, skarzacy zarzuca Izbie Odwotawczej, ze ta nie uwzglednita renomy
zgloszonego znaku towarowego, ktory jest uzywany i promowany od wielu lat. Na poparcie
tego twierdzenia skarzacy przedstawia liczne dowody, przedstawione wczesniej w
postgpowaniu przed OHIM. W tym zakresie skarzacy sprecyzowat na rozprawie, ze
zgloszony znak towarowy jest zarejestrowany jako znak towarowy w Polsce od 1995 r.,
przyznajac jednoczesnie, ze w toku postgpowania administracyjnego ani nie poinformowat
OHIM o wspomnianej rejestracji jako polskiego znaku towarowego, ani nie podnosit
argumentu dotyczacego jego renomy, co zostato odnotowane w protokole z rozprawy.



Ponadto Izba Odwotawcza pomingta w opinii skarzacego okolicznos$¢, ze istnieje pewna
wspotzalezno$¢ migdzy znajomosciag znaku towarowego wsrod konsumentow a jego
charakterem odr6zniajagcym. Im bardziej znak towarowy jest znany, co ma miejsce w
przypadku zgloszonego znaku towarowego, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter
odrozniajacy.

27  Po 6sme, co si¢ tyczy prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, skarzacy zarzuca
Izbie Odwotawczej, ze ta pomingta okoliczno$¢, iz przy zakupie produktow spozywcezych, w
szczegblnosci produktéw z branzy migsnej, konsument jest szczeg6lnie ostrozny i zwraca
uwage na etykiety. Ponadto polski konsument dostrzega w okresleniu ,,walichnowy” nazwe
polskiej miejscowosci, a w produktach sprzedawanych pod marka WALICHNOWY MARKO
— produkty typowo polskie, w zwigzku z czym nie istnieje ryzyko pomylenia ich z towarami
oferowanymi przez interwenienta i oznaczonymi oznaczeniem MAR-KO. W Niemczech
bowiem stowo ,,walichnowy” w ogoéle nie jest znane. A zatem napotykajac towar oznaczony
znakiem towarowym ,,WALICHNOWY MARKO?”, konsument niemiecki nie tylko nie
skojarzy owego produktu z firma niemiecka, ale nadto, czytajac uwazanie etykiete z
nieznanym sobie oznaczeniem ,,walichnowy”, z tatwoscig uzyska informacjg, ze jest to
produkt polski. Tym samym zaréwno w Polsce, jak i w Niemczech nie ma ryzyka, ze
odbiorcy mogliby uzna¢, iz rozpatrywane towary pochodzg z tego samego przedsicbiorstwa
lub z przedsigbiorstw powigzanych. Wreszcie zdaniem skarzacego istnieje sprzecznos¢ w
rozumowaniu Izby Odwolawczej, w ocenie ktorej z jednej strony polscy odbiorcy rozpoznaja
w stowie ,,walichnowy” okre§lenie miejscowos$ci w Polsce 1 wskazowke, Ze rozpatrywane
towary pochodza z tej miejscowosci, a z drugiej strony ten element stowny jest w Polsce mato
odrozniajacy.

28 W swietle przedstawionych powyzej uwag skarzacy stwierdza, ze Izba Odwotawcza nie
wykazata rzeczywistego podobienstwa miedzy kolidujacymi ze sobg znakami towarowymi.

29  OHIM i interwenient wnoszg o oddalenie jedynego zarzutu skarzacego 1 w rezultacie o
oddalenie niniejszej skargi.

30  Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu
wlasciciela wezesniejszego znaku towarowego zgltoszonego znaku towarowego nie rejestruje
sig, jezeli z powodu identycznos$ci z wezesniejszym znakiem towarowym lub podobienstwa
do niego 1 z powodu identycznosci lub podobienstwa towarow lub ustug oznaczonych tymi
dwoma znakami towarowymi istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w btad
na terytorium, na ktorym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad obejmuje rowniez prawdopodobienstwo skojarzenia z wczesniejszym
znakiem towarowym.



31  Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w rozumieniu przywotanego przepisu
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad stanowi ryzyko, ze odbiorcy moga uznac, iz dane
towary lub ustugi pochodza z tego samego przedsigbiorstwa lub ewentualnie z
przedsigbiorstw powigzanych gospodarczo [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO

BEVERLY HILLS), Rec. s. 11-2821, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].

32 Do celow stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad zaktada jednoczesne istnienie identycznos$ci lub
podobienstwa kolidujgcych ze sobg znakow towarowych oraz identycznosci lub podobienstwa
oznaczonych nimi towarow lub ustug. Przestanki te powinny by¢ spelnione kumulatywnie
[wyrok Trybunatu z dnia 13 wrzes$nia 2007 r. w sprawie C-234/06 P Il Ponte Finanziaria
przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-7333, pkt 48; wyrok Sadu z dnia 22 stycznia 2009 r. w
sprawie T-316/07 Commercy przeciwko OHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel),
Zh.Orz. s. 11-43, pkt 42].

33 Ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia wiasciwego kregu odbiorcow w btad zalezy
od licznych czynnikéw i powinna by¢ dokonywana catosciowo, z uwzglednieniem wszystkich
czynnikoOw majacych znaczenie w danym przypadku. Te¢ catosciowq ocene w zakresie, w
jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobienstwa
rozpatrywanych znakow, nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie calo§ciowym wrazeniu, ze
szczegolnym uwzglednieniem ich elementéw odrozniajacych i dominujacych (zob. wyroki
Trybunatu: z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker,
Zb.Orz. s. 1-4529, pkt 34, 35; z dnia 3 wrzesnia 2009 r. w sprawie C-498/07 P Aceites del
Sur-Coosur przeciwko Koipe, Zb.Orz. s. 1-7371, pkt 59, 60 i przytoczone tam orzecznictwo).
Ponadto ocena ta zaklada pewna wspotzalezno$¢ miedzy branymi pod uwage czynnikami,
skutkiem czego niski stopien podobienstwa oznaczonych towarow lub ustug moze by¢
zrbwnowazony wysokim stopniem podobienstwa samych znakdéw 1 odwrotnie (wyrok
Trybunatu z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie C-108/07 P Ferrero Deutschland przeciwko
OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 44, 45; ww. w pkt 32 wyrok w sprawie easyHotel, pkt
41).

34 W niniejszej sprawie skarzacy kwestionuje wystgpowanie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad w przypadku kolidujacych ze sobg znakow towarowych.

35  Na wstepie nalezy zauwazy¢, Ze strony nie podwazaja stwierdzenia wyrazonego
zasadniczo w pkt 15 i 16 zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktorym do celow badania
prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w niniejszej sprawie nalezy odnies¢ si¢ do
sposobu postrzegania ,,0g6tu polskich odbiorcoOw”. Z jednolitego charakteru wspolnotowego
znaku towarowego ustanowionego w art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika
bowiem, ze wczesniejszy wspolnotowy znak towarowy taki jak wystepujacy w niniejszej



sprawie podlega takiej samej ochronie we wszystkich panstwach cztonkowskich i mozna go
przeciwstawi¢ kazdemu zgloszeniu do rejestracji wspolnotowego znaku towarowego, ktore
narusza t¢ ochrone¢ cho¢by z punktu widzenia postrzegania konsumentéw na czesci terytorium
Unii (wyrok Trybunatu z dnia 18 wrzes$nia 2008 r. w sprawie C-514/06 P Armacell
przeciwko OHIM, niepublikowany w Zbiorze, pkt 57). Wynika z tego ponadto, ze
ustanowiong w art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 zasade, zgodnie z ktérg do odmowy
rejestracji znaku towarowego wystarczy, ze bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji
istnieje tylko w czg$ci Unii, stosuje si¢ w drodze analogii do wzglednej podstawy odmowy
rejestracji w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 [zob. wyrok Sadu z
dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie T-434/05 Gateway przeciwko OHIM — Fujitsu Siemens
Computers (ACTIVY Media Gateway), niepublikowany w Zbiorze, pkt 36 i przytoczone tam
orzecznictwo].

36 W konsekwencji w niniejszej sprawie wystarczy dokona¢ oceny, czy w przypadku
kolidujacych ze soba znakow towarowych prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad
istnieje na przyktad w odczuciu przecigtnego polskiego konsumenta, bez potrzeby
uwzglednienia postrzegania tych znakow przez odbiorcoOw niemieckich czy przez odbiorcéw
z innych krajow.

37 W tym zakresie Izba Odwotawcza stusznie uznata, ze w przypadku wyroboéw
wedliniarskich lub migsnych oznaczonych kolidujagcymi ze sobg znakami towarowymi chodzi
o artykuty spozywcze skierowane do ogotu odbiorcow. Ponadto, poniewaz towary te stanowig
dla przecietnego konsumenta przedmiot codziennych zakupow, nalezy odrzuci¢ argument
skarzacego, ze taki konsument wykazuje wysoki stopien uwagi. Jak zauwazyt OHIM, o ile
jakos¢ 1 pochodzenie tych towarow moga mie¢ dla konsumenta pewne znaczenie, o tyle
faktem pozostaje, ze owe towary sg przedmiotem regularnych zakupow, ze ich cena nie
obcigza nadmiernie budzetu rodzinnego i ze ich zakup nie jest poprzedzony dlugim okresem
zastanowienia 1 poréwnywania réznych ofert.

38  Co sig tyczy poroOwnania towaréw, Izba Odwolawcza doszta do prawidtowego wniosku,
ze towary nalezgce do klasy 29 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, takie jak oznaczone
kazdym z kolidujacych ze sobg znakdéw towarowych, sg przynajmniej podobne, a czesciowo
wrecz identyczne, poniewaz pojecie wedlin sensu largo, nawet ,,z wylaczeniem migsa kaczek
1 gesi”, pokrywa si¢ z pojeciem mig¢sa, drobiu oraz wyrobow z migsa 1 drobiu, tacznie z
pasztetami, przy czym skarzacy nie przedstawil zadnego argumentu, ktory moglby podwazy¢
te oceng.

39  Co sig tyczy wizualnego poroéwnania kolidujacych ze sobg znakow towarowych, nalezy
zauwazy¢, ze wezesniejszy znak towarowy sktada si¢ jedynie z elementu stownego ,,mar-ko”,
ktéry poza dodatkowym tacznikiem wykazuje bardzo silne podobienstwo do elementu
stownego ,,marko” znajdujacego si¢ w centrum zgtoszonego oznaczenia (zob. pkt 23
zaskarzonej decyzji). Zgodnie z pogladem Izby Odwotawczej i OHIM podobienstwo to nie



jest mniej istotne z tego wzgledu, ze z jednej strony element stowny ,,marko” zgloszonego
znaku towarowego jest napisany kolorem czerwonym przy uzyciu czcionki ze stylizowanymi
znakami lekko pochylonymi w prawo oraz ze z drugiej strony element ten jest otoczony
czerwong lamowka, na ktorej umieszczono inny element stowny, ,,walichnowy”, zapisany
biatymi literami, znacznie mniejszymi niz element ,,marko”.

40  Po pierwsze, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w przypadku znaku towarowego
sktadajagcego si¢ z elementow zaréwno stownych, jak i graficznych elementy stowne powinny
by¢ zwykle uwazane za bardziej odrdzniajace niz elementy graficzne, wrecz za dominujace,
poniewaz wilasciwy krag odbiorcoOw zachowa w pamigci element stowny w celu okreslenia
danego znaku towarowego, natomiast elementy graficzne sg postrzegane raczej jako elementy
dekoracyjne [zob. podobnie wyroki Sadu: z dnia 14 lipca 2005 w sprawie T-312/03 Wassen
International przeciwko OHIM — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), Zb.Orz. s.
11-2897, pkt 40; z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie T-434/10 Hrbek przeciwko OHIM —
Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT), niepublikowany w
Zbiorze, pkt 55, 56; z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie T-205/10 Cerveceria Modelo
przeciwko OHIM — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), niepublikowany
w Zbiorze, pkt 46; z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie T-596/10 Almunia Textil przeciwko
OHIM — FIBA-Europe (EuroBasket), niepublikowany w Zbiorze, pkt 36].

41  Po drugie, zwazywszy, ze element stowny ,,marko” zajmuje centralng pozycj¢ w
zgloszonym znaku towarowym z uwagi na czerwone litery, duzo wigksze i bardziej widoczne
niz mate i dyskretne litery koloru biatego, jakimi zapisany zostal element stowny
,walichnowy”, umieszczony na czerwonej laméwce 1 wtopiony w nia, Izba Odwotawcza
stusznie uznata, ze wlasciwy krag odbiorcow nie przypisze temu ostatniemu elementowi
stownemu charakteru odrézniajgcego w ramach calo$ciowego wrazenia wywieranego przez
zgloszone oznaczenie. Element stowny ,,walichnowy” nie moze bowiem, z uwagi na
zajmowang w tym oznaczeniu pozycj¢ 1 swoj rozmiar, zdominowac sposobu postrzegania
konsumenta 1 zosta¢ przez niego zapami¢tany [zob. podobnie i analogicznie wyroki Sadu: z
dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/02 AVEX przeciwko OHIM — Ahlers (a), Zb.Orz. s.
11-2907, pkt 20; z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie T-134/06 Xentral przeciwko OHIM —
Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Zb.Orz. s. 11-5213, pkt 54]. Jak stwierdzita Izba
Odwotawcza, nieznacznie odrdzniajacy charakter elementu stownego ,,walichnowy” wynika
takze z faktu, przyznanego ogolnie przez skarzacego, ze przecietny polski konsument kojarzy
ten element ze wskazaniem pochodzenia rozpatrywanych towaréw, mianowicie jako
pochodzacych z polskiej miejscowosci o tej samej nazwie (pkt 23 zaskarzonej decyzji). W
tym wzgledzie skarzacy nie moze skutecznie podnosi¢, ze uzasadnienie Izby Odwolawczej
jest wewnetrznie sprzeczne. Jak wskazuje zasadniczo OHIM, oznaczenia majace oznaczad
pochodzenie geograficzne towaru majg charakter opisowy albo nieznacznie odrdzniajacy i w
rezultacie cieszg si¢ we wspdlnotowym prawie znakéw towarowych, z zastrzezeniem
wyraznie odmiennych przepiséw szczeg6lnych, co najwyzej ograniczong ochrong, jezeli w
ogoble podlegaja ochronie, o czym $wiadczg postanowienia art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢)
rozporzadzenia nr 207/2009.



42 A zatem Izba Odwotawcza nie popetnita bledu w ocenie, uznajac, ze element stowny
,marko” stanowi element dominujacy w ramach cato§ciowego wrazenia wizualnego
wywieranego przez zgtoszony znak towarowy i1 ze wystepuje w zwiazku z tym podobienstwo
wizualne do elementu stownego ,,mar-ko” wczes$niejszego znaku towarowego (pkt 23
zaskarzonej decyzji).

43 Co si¢ tyczy pordwnania pod wzgledem fonetycznym, przypomnienia wymaga, ze
nawet w ramach oceny aspektu fonetycznego znaku towarowego nalezy mie¢ na uwadze
wspotzaleznos$¢ aspektow wizualnych i fonetycznych. W przypadku ztozonego znaku
towarowego zawierajacego elementy stowne te ostatnie moga, ze wzgledu na ich szczegdlng
prezentacj¢ graficzng, mie¢ mniej lub bardziej znaczace oddziatywanie wizualne. A zatem w
przypadku gdy taki znak sktada si¢ z kilku elementow stownych, nie jest wykluczone, ze
niektore z nich moga, na przyktad z uwagi na swoj rozmiar, kolor lub zajmowang pozycje,
bardziej przycigga¢ uwage konsumenta, wskutek czego taki konsument, gdy bedzie musiat
ustnie okresli¢ dany znak, wypowie jedynie te elementy i pominie pozostate. Wizualne
wrazenie spowodowane szczeg6dlng prezentacja graficzng elementow stownych ztozonego
oznaczenia moze zatem wptyng¢ na fonetyczne postrzeganie oznaczenia [wyrok Sadu z dnia
12 lipca 2011 r. w sprawie T-374/08 Aldi Einkauf przeciwko OHIM — Illinois Tools Works
(TOP CRAFT), niepublikowany w Zbiorze, pkt 56].

44 W niniejsze] sprawie wobec odrdzniajacego 1 dominujgcego charakteru elementu
stownego ,,marko” w ramach wizualnego calo$ciowego wrazenia wywieranego przez
zgloszony znak towarowy, co zostato stwierdzone w pkt 3942 powyzej, Izba Odwolawcza
réwniez miala podstawy, by stwierdzi¢ — z uwagi na identyczng sekwencje¢ nie tylko liter, ale
takze, 1 przede wszystkim, glosek tworzacych elementy stowne ,,marko” 1 ,,mar-ko” —
podobienstwo fonetyczne kolidujacych ze sobg znakéw towarowych. W tym wzgledzie
skarzacy nie moze zarzucaé Izbie Odwotawczej, ze ta nie wzigta pod uwage elementu
stownego ,,walichnowy”. Przeciwnie, z pkt 24 zaskarzonej decyzji wyraznie wynika, ze z
powodu opisowego charakteru tego elementu Izba Odwotawcza prawidtowo uznata, iz
wlasciwy krag odbiorcow bedzie raczej miat tendencje do wymawiania jedynie
odrozniajacego 1 dominujacego elementu stownego ,,marko”.

45  Podobnie co si¢ tyczy poréwnania konceptualnego, Izba Odwotawcza bez popehienia
btedu w ocenie stwierdzita, ze wobec nieposiadania przez kolidujace ze sobg oznaczenia
znaczenia w jezyku polskim poréwnanie to ,,nie ma wplywu na ocene”. Z jednej strony
bowiem, biorac pod uwage fakt, ze dominujacy element stowny ,,marko” nie posiada
znaczenia, argumenty przedstawione przez skarzacego w tym wzgledzie nie sa adekwatne,
poniewaz opieraja si¢ na interpretacji i sztucznym rozdzieleniu sylab tworzacych wyraz
,marko”, czego przeci¢tny polski konsument nie bedzie robit przy zakupie rozpatrywanych
towaréw. Z drugiej strony, jak podnosi sam skarzacy, znaczenie stowa ,,walichnowy”
pokrywa si¢ z nazwa miejscowosci, ktora bedzie postrzegana jako wskazanie geograficznego



pochodzenia wspomnianych towarow. Tymczasem zwazywszy na ten opisowy 1 nieznacznie
odrdzniajacy w poréwnaniu z elementem dominujacym ,,marko” charakter, stowo
,walichnowy” nie moze mie¢ istotnego znaczenia w ramach konceptualnego poréwnania
kolidujacych ze sobg znakéw towarowych. Poréwnanie to nie ma zatem wplywu na oceng
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w przypadku tych znakow.

46  Jezeli chodzi o cato$ciowg oceng prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, nalezy
przypomnie¢, ze ztozony znak towarowy moze zosta¢ uznany za podobny do innego znaku
towarowego, identycznego z jednym ze sktadnikdw znaku ztozonego lub wykazujacego do
niego podobienstwo, jedynie woéwczas, gdy sktadnik ten stanowi element dominujacy w
cato§ciowym wrazeniu wywieranym przez ztozony znak towarowy. Jest tak w sytuacji, gdy
rzeczony sktadnik jest w stanie samodzielnie zdominowa¢ obraz tego znaku zachowany w
pamigci przez wiasciwy krag odbiorcow, w wyniku czego wszystkie pozostate sktadniki tego
znaku towarowego nie majg znaczenia dla wywieranego przez niego caloSciowego wrazenia.
Nalezy uscisli¢, ze powyzsze podejécie nie oznacza wzigcia pod uwagg jednego tylko
elementu zlozonego znaku towarowego i porownania go z innym znakiem. Przeciwnie, takie
porownanie musi zosta¢ dokonane poprzez analiz¢ rozpatrywanych znakéw, z ktorych kazdy
postrzegany jest jako cato$¢. Jednakze nie wyklucza to, ze catosciowe wrazenie wywolane w
pamigci wlasciwego kregu odbiorcow przez ztozony znak towarowy moze w pewnych
okoliczno$ciach zosta¢ zdominowane przez jeden lub kilka z jego elementow [wyrok Sadu z
dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla

Germany (MATRATZEN), Rec. s. 11-4335, pkt 33, 34].

47  Z ogbdhu powyzszych rozwazan wynika, ze w ramach catosciowego pordwnania
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad Izba Odwotawcza miata podstawy, by stwierdzic¢
zasadniczo, ze z jednej strony wczesniejszy znak towarowy ma charakter przecigtnie
odrozniajacy, z drugiej zas strony przeci¢tny polski konsument zapamigta raczej element
stowny ,,marko” zgloszonego znaku towarowego, ktéry jest podobny do elementu stownego
,mar-ko” wczesniejszego znaku towarowego pod wzgledem wizualnym i identyczny z nim
pod wzgledem fonetycznym (pkt 27 1 28 zaskarzonej decyzji), 1 to pomimo wystepujacych w
zgloszonym znaku towarowym elementoéw graficznych, nawet jesli nie s one catkowicie bez
znaczenia. W tym zakresie nie mozna przychyli¢ si¢ do argumentu skarzacego, ze Izba
Odwotlawcza nie uwzglednita w wystarczajagcym stopniu elementu stownego ,,walichnowy”
zgloszonego znaku towarowego albo catkowicie go pomingta. Nalezy zauwazy¢, ze Izba
Odwotawcza w ramach przeprowadzonego przez siebie poréwnania wizualnego i
fonetycznego kolidujacych ze sobg znakow towarowych prawidlowo zakwalifikowata ten
element jako nieznacznie odrdzniajacy w poréwnaniu z odrézniajacym i dominujagcym
elementem stownym ,,marko” (pkt 23 i 24 zaskarzonej decyzji, zob. pkt 3943 powyzej), w
zwigzku z czym ogodlne odniesienie do tego pordwnania wystarczy do wykazania, ze
wspomniany element stowny nie moze podwazy¢ stwierdzenia podobienstwa wizualnego i
fonetycznego miedzy tymi znakami. Czynigc tak bowiem, zwazywszy na neutralny charakter
poréwnania konceptualnego kolidujacych ze soba oznaczen (pkt 25 zaskarzonej decyzji i pkt
45 powyzej), Izba Odwotawcza w sposob domys$lny scharakteryzowata wszystkie pozostate
sktadniki zgloszonego znaku towarowego jako nieistotne, co pozwolito jej przeprowadzi¢



catosciowg ocen¢ prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, przyjmujac za podstawe
gléwnie odrdzniajacy 1 dominujgcy element stowny ,,marko”.

48  Wreszcie nie mozna uwzgledni¢ argumentacji skarzacego dotyczacej podnoszonej
renomy zgtoszonego znaku towarowego, poniewaz renoma znaku towarowego moze miec
znaczenie w ramach oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad tylko wtedy, gdy
dotyczy wczesniejszego znaku towarowego (ww. w pkt 33 wyrok w sprawie Aceites del
Sur-Coosur przeciwko Koipe, pkt 84). Tak czy inaczej, wobec tego, ze skarzacy przyznal na
rozprawie, iz argumentacja ta, podobnie jak okoliczno$¢, ze oznaczenie tworzace zgloszony
znak towarowy zostato zarejestrowane w Polsce w 1995 r. (zob. pkt 26 powyzej), zostata
przedstawiona po raz pierwszy przed Sadem, co odnotowano w protokole z rozprawy, Sad nie
moze uwzglednié jej przy przeprowadzaniu kontroli zgodno$ci z prawem zaskarzonej decyzji
na podstawie art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009 ani tez w ramach ewentualnego skorzystania
z przystugujacej mu kompetencji o charakterze reformatoryjnym, ktéra nie uprawnia go do
zastgpienia wlasng oceng oceny dokonanej przez izb¢ odwotawcza, a tym bardziej do
dokonania oceny, w przedmiocie ktorej izba odwotawcza nie przedstawila jeszcze swojego
stanowiska (zob. podobnie wyrok Trybunatu z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie C-263/09 P
Edwin przeciwko OHIM, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 71, 72). Ponadto
wbrew temu, co podnosit skarzacy na rozprawie, nie mozna zarzuci¢ OHIM, Ze nie rozpoznat
on takich okoliczno$ci z urzedu, poniewaz na mocy art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009
w ramach postgpowania odwotawczego inter partes na podstawie art. 62—64 tego
rozporzadzenia jedynie do stron nalezy przedstawienie w odpowiednim czasie wszystkich
istotnych okoliczno$ci faktycznych i dowodow (zob. podobnie wyrok Trybunatu z dnia 13
marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. s. 1-2213, pkt 41).

49 W konsekwencji Izba Odwotawcza prawidlowo stwierdzita w przypadku kolidujacych
ze sobg znakow towarowych istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad 1 jedyny
zarzut skarzacego musi zosta¢ oddalony jako bezzasadny. Wobec tego skarge nalezy oddali¢
w calosci.

W przedmiocie kosztow

50  Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postgpowania przed Sadem kosztami zostaje
obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

51  Poniewaz skarzacy przegral sprawe, nalezy — zgodnie z zagdaniem OHIM 1
interwenienta — obcigzy¢ go kosztami postepowania.



Z powyzszych wzgledow

SAD (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2)  Marek Marszalkowski zostaje obciazony kosztami postepowania.

Azizi

Frimodt Nielsen

Kynczewa

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 4 lutego 2013 r.

Podpisy

* Jezyk postepowania: polski.



