WYROK SADU (druga izba)
z dnia 15 lipca 2014 r.(*)

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie graficznego
wspolnotowego znaku towarowego PROTEKT — Wczesniejsze stowne hiszpanskie znaki
towarowe PROTEK — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad — Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Artykut 75
rozporzadzenia nr 207/2009

W sprawie T-18/13

Grzegorz Laszkiewicz, zamieszkaly w Lodzi (Polska), reprezentowany przez J.
Gwiazdowska, radcg prawnego,

strona skarzaca,
przeciwko

Urze¢dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewngetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowanemu przez D. Walicka, dziatajaca w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,
w ktorej drugg strong w postepowaniu przed 1zbg Odwotawczag OHIM byta
Cables y Eslingas, SA, z siedzibg w Cerdanyola del Valles (Hiszpania),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej [zby Odwotawczej OHIM z dnia 24
pazdziernika 2012 r. (sprawa R 701/2011-4), dotyczaca postepowania W Sprawie sprzeciwu
migdzy Cables y Eslingas, SA a Grzegorzem Laszkiewiczem,

SAD (druga izba),

w sktadzie: M.E. Martins Ribeiro (sprawozdawca), prezes, S. Gervasoni i L. Madise,
sedziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skargg ztozong w sekretariacie Sagdu w dniu 11 stycznia 2013 r.,



po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge ztozong w sekretariacie Sagdu w dniu 30 kwietnia
2013,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 marca 2014 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

1 W dniu 7 sierpnia 2009 r. skarzacy, Grzegorz Laszkiewicz, dokonat w Urzegdzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewngtrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia
wspolnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z
dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspodlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

2 Znakiem towarowym, dla ktorego wystapiono o rejestracje, jest nastepujace oznaczenie
graficzne:
3 Skarzacy zastrzegt kolor zotty 1 sprecyzowal, Ze ,,znak stanowi stowo »protekt«

napisane charakterystyczng czcionka, przy czym daszki nad literami »t« sg ze soba
potaczone”.

4 Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracj¢ znaku, naleza do klas 6, 7, 9,22 125 w
rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towarow i
ustlug dla celow rejestracji znakow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

5 Rozpatrywane towary, nalezace do klas 6 1 9 — jedyne, przeciwko ktérym skierowany
jest sprzeciw — odpowiadaja, dla kazdej z tych klas, nastepujagcemu opisowi:



— klasa 6: ,,drobne pojedyncze wyroby metalowe (oprocz przewodow i wyrobow
przewodowych), w szczegdlnosci: haki, zaczepy, zatrzaski, klamry, $ledzie do namiotow,
strzemiona, stupotazy, drzewotazy, raki do wspinaczki, stupki kotwiczace, wsporniki, kotwy,
urzadzenia zaczepowe, belki zaczepowe, zaciski do lin, siodetka, stopnie i drabiny, napinacze
1 napr¢zacze, nieelektryczne kable z metali nieszlachetnych, barierki rozstawne, statywy,
tancuchy, skrzynki na narzg¢dzia, pasy i sprz¢t do przenoszenia; drabiny metalowe; wszystkie
wyzej wymienione towary do sprzegtu do ratowania zycia, sprzetu bezpieczenstwa i sprzetu
ochronnego”;

— klasa 9: ,,urzadzenia do ochrony osobistej przed wypadkami oraz urzadzenia i sprzet dla
ratownictwa, przeznaczone dla osob pracujacych na wysokosciach, w szczegdlnosci szelki i
pasy bezpieczenstwa; pasy i linki do pracy w podparciu; amortyzatory energii upadku dla
0s0b pracujgcych na wysokosciach; liny i pasy bezpieczenstwa; liny i pasy pomocnicze; liny
asekuracji poziomej; zatrza$niki; zaczepy; haki; zawiesia; drazki izolacyjne do podwieszania
lin roboczych na wysokich konstrukcjach; stupotazy; drzewotazy; statywy bezpieczenstwa,
pasy do przenoszenia ci¢zkich przedmiotow; urzgdzenia samohamowne stacjonarne i
przesuwne po prowadnicy statej lub gietkiej; bloczki podciggowe; urzadzenia do ewakuacji
awaryjnej; urzadzenia do ewakuacji z wysokos$ci; wypadkami (siatki zabezpieczajace przed -
); siatki ratunkowe; wykrywacze gazu; tlenomierze; odziez i obuwie ochronne
zabezpieczajace przed wypadkami; rekawice do ochrony przed wypadkami”.

6 Zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie Wspolnotowych Znakow Towarowych
nr 59/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.

7 W dniu 19 lutego 2010 r. Cables y Eslingas, SA wniosta na podstawie art. 41
rozporzadzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla
towaréw wskazanych w pkt 5 powyzej.

8 Sprzeciw, w ktorym powotano si¢ na podstawe odmowy rejestracji okreslong w art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, opierat sig, po pierwsze, na wczesniejszym stownym
hiszpanskim znaku towarowym PROTEK, zgloszonym w dniu 15 maja 2007 r. 1
zarejestrowanym w dniu 20 lutego 2008 r. pod numerem 2771924, oznaczajagcym towary
nalezace do klasy 6 1 odpowiadajace nastepujagcemu opisowi: ,,metalowe materiaty
budowlane: porgcze i rusztowania z metalu”.

9 Sprzeciw opierat si¢, po drugie, na wezesniejszym stownym hiszpanskim znaku
PROTEK, zgtoszonym w dniu 21 grudnia 2007 r. i zarejestrowanym w dniu 11 lipca 2008 r.
pod numerem 2805773, oznaczajagcym towary nalezace do klasy 9 i odpowiadajace
nastepujacemu opisowi: ,.kaski ochronne i ochronne zatyczki do uszu, maski ochronne, maski
oddechowe (inne niz do sztucznego oddychania), filtry do masek oddechowych, ostony
twarzy dla robotnikdw, gogle ochronne oraz ostony i daszki przeciwstoneczne”.



10 W pismach z dnia 22 kwietnia i 24 maja 2010 r. skarzacy powiadomit OHIM, ze
wycofuje z wykazu towardw wczesniej ujete w nim niektore z towaréw nalezacych do klas 6 i
9.

11 Decyzja z dnia 31 stycznia 2011 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednit sprzeciw,
stwierdzajac, ze w przypadku kolidujacych ze sobg oznaczen wystgpuje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad.

12 W dniu 29 marca 2011 r. skarzacy wnidst do OHIM na podstawie art. 58—64
rozporzadzenia nr 207/2009 odwotanie od decyzji Wydziatu Sprzeciwdéw w zakresie, w jakim
na mocy tej decyzji odrzucono jego zgloszenie do rejestracji.

13 Decyzja z dnia 24 pazdziernika 2012 r. (zwang dalej ,,zaskarzong decyzja”) Czwarta
Izba Odwotawcza OHIM utrzymata w mocy decyzje Wydziatu Sprzeciwow. Izba
Odwotawcza stwierdzita w pkt 19-23 zaskarzonej decyzji, ze towary oznaczone
wczesniejszymi znakami towarowymi oraz te, do ktorych odnosi si¢ zgltoszony znak
towarowy, sg podobne. Co si¢ tyczy podobienstwa kolidujacych ze sobg oznaczen, Izba
Odwotawcza ustalita w pkt 24-27 zaskarzonej decyzji, ze migdzy wspomnianymi
oznaczeniami wystepuje wysoki stopien podobienstwa wizualnego, fonetycznego 1
konceptualnego. W odniesieniu do prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad Izba
Odwotawcza wskazata w pkt 30 zaskarzonej decyzji, ze charakter odrozniajacy
wczesniejszych znakow towarowych jest stabszy od przecigtnego. Izba Odwotawcza uznata w
pkt 31 zaskarzonej decyzji, ze ze wzgledu na identyczno$¢ lub podobienstwo rozpatrywanych
towarow oraz wysoki stopien podobienstwa miedzy kolidujagcymi ze sobg oznaczeniami w
niniejszym wypadku wystepuje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad, 1 to nawet jezeli
przyjac, ze docelowy konsument wykazuje wyzszy od zwyklego poziom uwagi.

Zadania stron

14 Skarzacy wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— wydanie ostatecznego wyroku, jezeli stan postgpowania na to pozwoli, poprzez
dopuszczenie do rejestracji zgloszenia zakwestionowanego wspolnotowego znaku
towarowego, ewentualnie, jezeli stan postgpowania nie pozwoli na wydanie ostatecznego
wyroku, skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Czwartg Izbe Odwotawczg;



— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania, w tym takze kosztami poniesionymi przez
skarzacego w postepowaniu przed Izbg Odwotawczg 1 Wydziatem Sprzeciwow;

— przeprowadzenie dowodow wskazanych w tresci skargi;

- prowadzenie procedury w formie pisemnej i w jezyku polskim.

15  OHIM wnosi do Sadu o:

- oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacego kosztami postgpowania.

W przedmiocie dopuszczalnosci dokumentéw przedstawionych po raz pierwszy przed
Sadem

16 W ramach dotyczacego postepowania dowodowego zadania majacego na celu
przeprowadzenie dowodow skarzacy zamierza powola¢ si¢ na dokumenty, ktére nie zostaty
przedstawione w toku postepowania administracyjnego i ktére jego zdaniem, po pierwsze,
maja wykazaé charakter opisowy elementow ,,protect” lub ,,protek™, a po drugie, odnosza si¢
do charakteru grupy odbiorcow, specytiki dotyczacej towarow, obrotu nimi i ich uzywania.

17 W toku rozprawy skarzacy potwierdzit, ze zalaczniki A.3 1 A.5 do skargi zostaly
przedstawione po raz pierwszy przed Sadem i nie stanowily zatem czgsci akt sprawy przed
OHIM. Co si¢ tyczy zatacznika A.4 do skargi, strony potwierdzity, ze wylacznie pierwsza
strona tego zatacznika odpowiada stronie 114 akt sprawy przed OHIM. Udcislenia te zostaly
odnotowane w protokole rozprawy.

18 W tym wzgledzie nalezy przypomniec, Ze skarga wniesiona do Sadu ma na celu
dokonanie kontroli zgodnos$ci z prawem decyzji izb odwotawczych OHIM w rozumieniu art.
65 rozporzadzenia nr 207/2009. Zadaniem Sadu nie jest zatem ponowne badanie okoliczno$ci
faktycznych na podstawie dowodow przedstawionych po raz pierwszy przed Sadem [wyroki
Sadu: z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM

(Calandre), Rec. s. 11-701, pkt 18; z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie T-269/06
Rautaruukki przeciwko OHIM (RAUTARUUKKI), niepublikowany w Zbiorze, pkt 20; z dnia



25 czerwca 2010 r. w sprawie T-407/08 MIP Metro przeciwko OHIM — CBT Comunicacion
Multimedia (Metromeet), Zb.Orz. s. 11-2781, pkt 16].

19  Pozatym nalezy zauwazy¢, ze skarzacy nie wskazat zadnego powodu, ktéry
uniemozliwit mu przedstawienie tych zatacznikoéw w toku postepowania administracyjnego.

20 W tych okolicznos$ciach nalezy uzna¢ za niedopuszczalne zataczniki, ktérych numery
zostaly wymienione w pkt 17 powyzej i ktore nie zostaly przedstawione w toku postepowania
administracyjnego, tak ze nie ma potrzeby przeprowadza¢ srodkow dowodowych, o ktore
zwrocil sie skarzacy, wnoszac o dopuszczenie tych dokumentow. Nalezy zatem uscislic, ze
kontrola zgodnos$ci z prawem zaskarzonej decyzji zostanie dokonana wytgcznie w $wietle
przekazanych w toku postgpowania administracyjnego materialow, ktore znajduja si¢ w
aktach sprawy przed OHIM.

Co do istoty

21  Na poparcie skargi skarzacy podnosi dwa zarzuty, z ktorych pierwszy dotyczy
naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, natomiast drugi — naruszenia art. 75
1 76 wspomnianego rozporzadzenia, jak rowniez zasad 50 1 52 rozporzadzenia Komisji (WE)
nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w
sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1).

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczqcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzqdzenia nr 207/2009

22 Skarzacy podnosi w istocie w pierwszej kolejnosci, ze analiza porownawcza dokonana
przez Izbe Odwotawcza w odniesieniu do rozpatrywanych towardw jest bledna, po drugie, ze
element graficzny zgloszonego znaku towarowego przycigga uwage, i po trzecie, ze
wczesniejsze znaki towarowe sktadajg si¢ z elementu opisowego, ktory nie moze zostacé
uznany za dominujacy 1 ktory tym samym nie moze korzystac z jakiejkolwiek ochrony, w
zwigzku z czym Izba Odwotawcza popeinita blad, stwierdzajac istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad w przypadku kolidujacych ze sobg oznaczen.

23 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 w wyniku sprzeciwu
wlasciciela wcezesniejszego znaku towarowego zgtoszonego znaku towarowego nie rejestruje
sig, jezeli z powodu identyczno$ci z wezesniejszym znakiem towarowym lub podobienstwa
do niego 1 identycznosci lub podobienstwa towaréw lub ustug oznaczonych tymi dwoma
znakami towarowymi istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad odbiorcoOw na
terytorium, na ktorym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobienstwo



wprowadzenia w blad obejmuje rowniez prawdopodobienstwo skojarzenia z wezesniejszym
znakiem towarowym. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) wspomnianego
rozporzadzenia znakami wcze$niejszymi sg znaki towarowe zarejestrowane w panstwie
cztonkowskim, w odniesieniu do ktérych data ztozenia wniosku o rejestracje jest
wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego.

24 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
istnieje, jesli krag odbiorcow moze uznac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego samego
przedsiebiorstwa lub ewentualnie z przedsiebiorstw powigzanych gospodarczo [wyroki Sadu:
z dnia 10 wrzesnia 2008 r. w sprawie T-325/06 Boston Scientific przeciwko OHIM — Terumo
(CAPIO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 70; 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 23; zob. takze analogicznie wyroki Trybunatu: z
dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. 1-5507, pkt 29; z dnia 22 czerwca
1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. 1-3819, pkt 17].

25  Ponadto prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcow w btad nalezy oceniaé
catosciowo, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym
przypadku (zob. ww. w pkt 24 wyrok w sprawie CAPIO, pkt 71; zob. takze analogicznie
wyrok Trybunatu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. s. 1-6191,
pkt 22; ww. w pkt 24 wyroki: w sprawie Canon, pkt 16; w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer,
pkt 18).

26  Owa calosciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad zaklada pewna
wspotzaleznos$¢ branych pod uwage czynnikow, w szczeg6lnosci podobienstwa znakow
towarowych i podobienstwa oznaczonych towaréw lub ustug. W zwigzku z tym niski stopien
podobienstwa oznaczonych towaréw lub ustlug moze by¢ kompensowany wysokim stopniem
podobienstwa znakow towarowych i odwrotnie [wyrok Trybunalu z dnia 13 wrze$nia 2007 r.
w sprawie C-234/06 1l Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-7333, pkt 48; 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 25; zob. takze analogicznie ww. W
pkt 24 wyrok w sprawie Canon, pkt 17]. Wspoélzalezno§¢ pomiedzy tymi czynnikami zostata
wyrazona w motywie 8 rozporzadzenia nr 207/2009, zgodnie z ktérym pojecie podobienistwa
nalezy interpretowa¢ w odniesieniu do prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, ktorego
ocena zalezy od wielu czynnikdéw, a w szczegolnosci od rozpoznawalnos$ci znaku towarowego
na rynku, moggcego powstac skojarzenia ze znakiem uzywanym lub zarejestrowanym 1
stopnia podobienstwa mi¢dzy znakiem towarowym a oznaczeniem oraz migdzy oznaczonymi
towarami lub ushlugami [zob. wyrok Sadu z dnia 18 wrzes$nia 2012 r. w sprawie T-460/11
Scandic Distilleries przeciwko OHIM — Biirgerbriu, Rohm & Séhne (BURGER),
niepublikowany w Zbiorze, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo].



27  Co wigcej, catosciowa ocena w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub
konceptualnego podobienstwa kolidujacych ze soba oznaczen powinna opieraé si¢ na
wywieranym przez nie cato§ciowym wrazeniu, przy szczegdlnym uwzglednieniu ich
elementow odrozniajacych i dominujacych. Z brzmienia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr
207/2009, zgodnie z ktérym ,,istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia [odbiorcow] w
btad”, wynika bowiem, ze sposob postrzegania znakow towarowych przez przecigtnego
konsumenta danej kategorii towaréw lub ustug odgrywa decydujgca role w calosciowej
ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad. Przecietny konsument postrzega za$
zwykle znak towarowy jako calo$¢ i nie dokonuje analizy jego poszczegdlnych detali (ww. w
pkt 26 wyrok w sprawie BURGER, pkt 27; zob. takze analogicznie ww. w pkt 25 wyrok w
sprawie SABEL, pkt 23).

28  Na potrzeby catosciowej oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad
przecietnego konsumenta danej kategorii towaréw uwaza si¢ za wtasciwie poinformowanego,
dostatecznie uwaznego i rozsagdnego. Ponadto nalezy wzia¢ pod uwage fakt, ze przecigtny
konsument rzadko kiedy ma mozliwo$¢ dokonania bezposredniego poréwnania migdzy
poszczego6lnymi znakami i w tym zakresie musi ufac¢ ich niedoskonatemu obrazowi
zachowanemu w pamieci. Trzeba takze mie¢ na uwadze okoliczno$¢, ze poziom uwagi
przecietnego konsumenta moze si¢ r6zni¢ w zaleznosci od rodzaju towardéw lub ustug (zob.
ww. w pkt 26 wyrok w sprawie BURGER, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. takze
analogicznie ww. w pkt 24 wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).

29  To wlasnie w $§wietle powyzszych rozwazan nalezy przeprowadzi¢ badanie dokonane;j
przez Izbe Odwotawcza oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w przypadku
kolidujacych ze sobg oznaczen.

30 W niniejszej sprawie wczesniejszymi znakami towarowymi sg hiszpanskie znaki
towarowe. Z tego wzgledu, jak stlusznie podniosta Izba Odwotawcza w pkt 15 zaskarzone;j
decyzji, przy czym nie zostalo to podwazone przez skarzacego, prawdopodobienstwo
wprowadzenia w btad nalezy wykaza¢ w odniesieniu do Hiszpanii.

W przedmiocie podobienstwa towarow

31  Zdaniem skarzacego OHIM popetnit bledy w analizie poréwnawczej towarow, jako ze
w opinii skarzgcego nie istnieje podobienstwo pomigdzy towarami oznaczonymi
wczesniejszymi znakami towarowymi a towarami oznaczonymi zgtoszonym znakiem
towarowym.

32 Nalezy przypomnie¢, ze w pkt 23 przytoczonego w pkt 24 powyzej wyroku w sprawie
Canon Trybunat orzekt, iz w celu dokonania oceny podobienstwa rozpatrywanych towaroéw



lub ustug nalezy wziag¢ pod uwage wszystkie istotne czynniki, ktore charakteryzuja wzajemny
stosunek migdzy tymi towarami lub ustugami. Sprecyzowat on, ze czynniki te obejmuja w
szczegolnosci charakter towardw 1 ushug, ich przeznaczenie, sposoéb uzywania, jak rowniez to,
czy te towary lub ustugi konkurujg ze soba, czy tez si¢ uzupeiniaja, a zatem w zaden sposob
nie uznal, ze sa one jedynymi czynnikami, jakie nalezy bra¢ pod uwagg, poniewaz ich
wyliczenie mialo wylacznie charakter przyktadowy (wyrok Trybunatu z dnia 11 maja 2006 r.
w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-4237, pkt 85). Sad wywiodt
wigc z tego, ze inne czynniki wlasciwe dla okreslenia wzajemnego stosunku omawianych
towarow 1 ustlug, takie jak kanaty dystrybucji danych towarow, rowniez mogg by¢ brane pod
uwage [zob. wyroki Sadu: z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie T-443/05 El Corte Inglés
przeciwko OHIM — Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafios), Zb.Orz. s.
11-2579, pkt 37; z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie T-451/09 Wind przeciwko OHIM —
Sanyang Industry (Wind), niepublikowany w Zbiorze, pkt 18].

33 Przede wszystkim nalezy przypomnie¢, ze dla celéw analizy podobienstwa towarow
trzeba wzig¢ pod uwage nie — jak podnosi skarzacy — sposéb uzytkowania produkowanych
przez niego towardéw, lecz cechy i obiektywne wlasciwosci rozpatrywanych towardw, ujetych
w wykazie towarow oznaczonych zgltoszonym znakiem towarowym, oraz towaro6w
oznaczonych wczes$niejszymi znakami towarowymi [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 22
marca 2007 r. w sprawie T-364/05 Saint-Gobain Pam przeciwko OHIM — Propamsa (PAM

PLUVIAL), Zb.Orz. s. 11-757, pkt 85].

34  Cosig tyczy w pierwszej kolejnosci poroéwnania pomigdzy rozpatrywanymi towarami
nalezacymi do klasy 6, jest prawda, jak wynika z pkt 19 zaskarzonej decyzji, ze zgloszony
znak towarowy dotyczy ogotu ,,drobnych pojedynczych wyrobdéw metalowych” do ,,sprzetu
do ratowania zycia, sprz¢tu bezpieczenstwa i sprzetu ochronnego”, przy czym to ostatnie
wyliczenie jest poprzedzone wyrazeniem ,,w szczegdlnosci”, ktorego uzycie uwypukla
niewyczerpujacy charakter wyliczenia towarow w rozpatrywanym wykazie [zob. podobnie
wyrok Sadu z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie T-418/07 LIBRO przeciwko OHIM —
Causley (LiBRO), niepublikowany w Zbiorze, pkt 53].

35  Nawet jesli, jak podniost skarzacy, wezesniejszy znak towarowy nr 2771924 dotyczy
wytaczenie ,,metalowych materiatow budowlanych”, mianowicie ,,poreczy i1 rusztowan z
metalu”, a nie ogétu ,,materiatéw budowlanych”, ze wzgledu na to, ze nalezy interpretowac,
1z znak typograficzny ,,:” oznacza ,,mianowicie”, a nie ,,w szczegolnosci”, trzeba jednakze
stwierdzi¢, jak to uczynit OHIM, Ze porgcze 1 rusztowania mogg obejmowac haki, zaczepy 1
strzemiona. Zatem wyroby metalowe takie jak oznaczone zgloszonym znakiem towarowym
Sa stosowane w produkcji poreczy i1 rusztowan z metalu oznaczonych wczesniejszym znakiem
towarowym nr 2771924. Podobnie skrzynki na narzedzia, pasy i sprzgt do przenoszenia moga
stanowi¢ cz¢$¢ niektorych poreczy przeznaczonych dla potrzeb sprzetu do ratowania zycia lub
sprzetu ochronnego. Z tego wzgledu oprdcz charakteru, sposobu uzywania i przeznaczenia,
ktore sg identyczne, migdzy towarami oznaczonymi zgtoszonym znakiem towarowym i



towarami oznaczonymi wczesniejszym znakiem towarowym nr 2771924 istnieje
komplementarnosc.

36 Wbrew temu, co podnosi skarzacy, twierdzac, ze ochrong objete jest tylko rusztowanie,
a nie tworzace je elementy, nalezy stwierdzi¢, iz rejestracja dotyczgca wczesniejszego znaku
towarowego nr 2771924 odnosi si¢ do poreczy 1 rusztowan z metalu, tak ze wspomnianym
znakiem towarowym objety jest ogot elementdéw niezbednych do konstrukcji poreczy lub
rusztowania. Ot6z rusztowania sktadajg sie, jak stusznie podnosi OHIM, w szczegdlnosci ze
shupow, belek, ram, podpor, wspornikow, podestow, a takze §rub, hakow, zaczepow i
zatrzaskow stuzacych laczeniu roznych czgsci rusztowania, ktére po demontazu sktada si¢ ze
zespotu tych czesci oznaczonych znakiem towarowym. Definicja pojgcia ,,rusztowania”, na
ktorg powoluje si¢ skarzacy, jest zatem z tego punktu widzenia catkowicie pozbawiona
Znaczenla.

37  Zpowyzszego wynika, ze towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym i towary
oznaczone wczesniejszym znakiem towarowym nr 2771924 nalezace do klasy 6 sa podobne.

38  Co sig tyczy w drugiej kolejnosci poréwnania migdzy rozpatrywanymi towarami
nalezacymi do klasy 9, nalezy rowniez zaakceptowac zaskarzong decyzje w zakresie, w jakim
Izba Odwotawcza uznata w pkt 21, Ze ,,kaski ochronne” oznaczone wcze$niejszym znakiem
towarowym nr 2805773 obejmuja takze kaski uzywane do pracy na wysokosciach. Izba
Odwolawcza rowniez stusznie uznata, Ze ,,urzadzenia do ochrony osobistej przed wypadkami
oraz urzadzenia i sprzet dla ratownictwa, przeznaczone dla 0so6b pracujacych na
wysokosciach, w szczegdlnosci szelki 1 pasy bezpieczenstwa; pasy i linki do pracy w
podparciu; amortyzatory energii upadku dla osob pracujacych na wysokosciach; liny 1 pasy
bezpieczenstwa; liny 1 pasy pomocnicze; liny asekuracji poziomej; zatrzasniki; zaczepy; haki;
zawiesia; drazki izolacyjne do podwieszania lin roboczych na wysokich konstrukcjach;
stupotazy; drzewolazy; statywy bezpieczenstwa; pasy do przenoszenia cigzkich przedmiotow;
urzadzenia samohamowne stacjonarne i przesuwne po prowadnicy statej lub gigtkiej; bloczki
podciggowe; urzadzenia do ewakuacji awaryjnej; urzadzenia do ewakuacji z wysokosci,
wypadkami (siatki zabezpieczajace przed -); siatki ratunkowe” objete zgloszonym znakiem
towarowym mogg by¢ stosowane do ochrony lub do zapobiegania wypadkom podczas pracy
na wysokosciach. Towary te wykazujg zatem pewien stopien podobienstwa w stosunku do
towaréw nalezacych do klasy 9 i1 oznaczonych wcze$niejszym znakiem towarowym nr
2805773 ze wzgledu na okolicznos$é, ze przeznaczone sg dla tych samych odbiorcow 1 moga
by¢ sprzedawane w tych samych punktach handlowych.

39  Ponadto towary takie jak pasy, szelki i pasy bezpieczenstwa, amortyzatory energii oraz
odziez ochronna przeznaczone dla 0sob pracujacych na wysokosciach oznaczone zgtoszonym
znakiem towarowym wpisujg si¢ istotnie w relacje komplementarnosci z kaskami ochronnymi
0znaczonymi wczesniejszym znakiem towarowym nr 2805773. Jak wynika z pkt 23
zaskarzonej decyzji, podobnie jest w przypadku ,,wykrywaczy gazu; tlenomierzy”



oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym oraz ,,masek ochronnych, masek
oddechowych” oznaczonych wczesniejszym znakiem towarowym nr 2805773 w zakresie, w
jakim nie mozna wykluczy¢, ze wykrywacz gazu lub tlenomierz stanowi cz¢$¢ maski
oddechowej lub ochronnej umozliwiajaca wykrycie obecnosci gazu lub okreslenie
wystepujacej zawartosci tlenu.

40  Zpowyzszego wynika, ze towary oznaczone zgtoszonym znakiem towarowym i towary
oznaczone wczesniejszym znakiem towarowym nr 2805773 nalezace do klasy 9 sa podobne.

41  Nalezy zatem potwierdzi¢ zaskarzong decyzje¢ w zakresie, w jakim stwierdzono w niej
istnienie podobienstwa migdzy rozpatrywanymi towarami.

W przedmiocie podobienstwa oznaczen

42 Co si¢ tyczy podobienstwa kolidujacych ze sobg oznaczen, nalezy przypomnieé, jak juz
wskazano w pkt 27 powyzej, ze caloSciowa ocene prawdopodobienstwa wprowadzenia w
btad w zakresie dotyczacym wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobienstwa
kolidujacych ze sobg znakéw nalezy oprze¢ na wywieranym przez nie calosciowym wrazeniu,
ze szczegblnym uwzglednieniem ich elementow odrdzniajacych i dominujacych.

43  Ponadto, w przypadku gdy znak towarowy sktada si¢ z elementéw stownych i
graficznych, pierwsze z nich winny by¢ co do zasady traktowane jako bardziej odrdzniajace
niz te ostatnie, poniewaz przecietny konsument fatwiej bedzie odnosi¢ si¢ do rozpatrywanego
towaru poprzez przytoczenie jego nazwy anizeli poprzez opisanie graficznego elementu
znaku (ww. w pkt 24 wyrok w sprawie LA VICTORIA DE MEXICO, pkt 38; ww. w pkt 26
wyrok w sprawie BURGER, pkt 35).

44  Nalezy dokona¢ porownania nastepujacych oznaczen:

Woczesniejsze znaki towarowe

PROTEK

Zgloszony znak towarowy



45 W pierwszej kolejnosci w odniesieniu do aspektu wizualnego jest prawda, jak stusznie
zauwazyla [zba Odwotawcza w pkt 25 zaskarzonej decyzji, ze zgloszony znak towarowy jest
oznaczeniem graficznym przedstawiajacym w kolorze zottym ciag liter ,,p”, ,,r”, ,,0”, ,.t”, ,.e”,
K7 1,,t7, przy czym dwie litery ,,t” sg potaczone daszkiem umieszczonym nad literami ,,e” i
k. Wbrew temu, co twierdzi skarzacy w tym wzgledzie, nalezy stwierdzi¢, ze czcionka
uzyta w zgloszonym znaku towarowym odpowiada zwyktej czcionce, ktora nie rézni si¢
zreszta istotnie od czcionki uzytej we wczesniejszych znakach towarowych, przedstawionych
powyzej, 1 ze ani kolor, ani nawet przedstawienie graficzne wyrazenia ,,protekt” nie moga by¢
uwazane za elementy dominujace. Cechy te nie moga ponadto by¢ uznane za oryginalne [zob.
podobnie wyrok Sadu z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie T-134/06 Xentral przeciwko
OHIM - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Zb.Orz. s. 11-5213, pkt 53]. Przeciwnie, w
zakresie, w jakim elementy te petnig czysto banalng funkcj¢ dekoracyjna, element stowny
zgloszonego znaku towarowego nalezy uzna¢ za najwazniejszy element w analizie wzrokowej
tego znaku, tak Ze nie mozna odstapic¢ od zastosowania orzecznictwa wymienionego w pkt 43
powyzej.

46  Ztego wzgledu, jako ze zgloszony znak towarowy obejmuje wszystkie litery tworzace
wczesniejsze znaki towarowe, a litery te ponadto pojawiajg si¢ w identycznym porzadku, przy
czym w zgtoszonym znaku towarowym ograniczono si¢ jedynie do dodania litery ,,t” na
koncu okreslenia ,,protek”, wspolnego dla kolidujgcych ze sobg oznaczen, nalezy potwierdzi¢
zaskarzong decyzje w zakresie, w jakim Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt 25 zaskarzonej
decyzji wysoki stopien podobienstwa wizualnego migdzy wspomnianymi oznaczeniami.

47 W drugiej kolejnosci w odniesieniu do aspektu fonetycznego istnieje rowniez, jak
zauwazyla Izba Odwotawcza w pkt 26 zaskarzonej decyzji, wysoki poziom podobienstwa
fonetycznego miedzy kolidujagcymi ze sobg oznaczeniami, jako Ze oznaczenia te roznig si¢ w
wymowie tylko ostatnig litera ,,t” obecng w zgloszonym znaku towarowym.

48 W trzeciej kolejnosci w odniesieniu do aspektu konceptualnego Izba Odwotawcza takze
stusznie uznata w pkt 27 zaskarzonej decyzji, iz wszystkie kolidujace ze sobg oznaczenia
stanowig nawigzanie do angielskiego stowa ,,protect”, ktore jest jednym z podstawowych
terminow w jezyku angielskim 1 ktore ze wzgledu na to, ze w jezyku hiszpanskim istnieje
czasownik ,,proteger” zbudowany na tym samym rdzeniu, b¢dzie prawdopodobnie zrozumiate
dla odbiorcow hiszpanskich. Istnieje zatem, jak stusznie stwierdzita Izba Odwotawcza,
wysoki stopien podobienstwa konceptualnego migdzy kolidujacymi ze sobg oznaczeniami.

49  Z powyzszego wynika, iz mi¢dzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami wystepuje
wysoki stopien podobienstwa wizualnego, fonetycznego i konceptualnego, tak Ze oznaczenia
ta sg cato§ciowo podobne.



W przedmiocie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad

50  Co sig tyczy prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad, nalezy przypomnie¢, ze
prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad wystepuje, gdy stopien podobienstwa
rozpatrywanych znakow towarowych i stopien podobienstwa towaréw lub ustug oznaczonych
tymi znakami sg tacznie wystarczajaco wysokie (Ww. w pkt 26 wyrok w sprawie
MATRATZEN, pkt 45).

51 W niniejszym przypadku w pkt 41 powyzej uznano, ze odno$ne towary sg podobne, a w
pkt 49 powyzej, ze kolidujace ze soba oznaczenia sg cato§ciowo podobne.

52  Wynika z tego, ze rozpatrywane lacznie stopien podobienstwa kolidujacych ze soba
oznaczen i stopien podobienstwa towardw nimi oznaczonych sg wystarczajaco wysokie.
Dlatego tez Izba Odwotawcza stusznie stwierdzita w pkt 31 zaskarzonej decyzji, ze w
przypadku kolidujacych ze sobg oznaczen istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w
btad.

53  Whbrew zarzutowi skarzacego, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza nie uwzglednita
okoliczno$ci, ze zakup towarow dokonywany jest przy wzmozonej uwadze, nalezy — wprost
przeciwnie — stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza wilasnie wzieta pod uwage oceng dokonywang
przez konsumenta, do ktorego skierowane sg kolidujace ze soba oznaczenia, gdyz wskazata
ona w pkt 31 zaskarzonej decyzji, iz istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad,
nawet jesliby uzna¢, ze wspomniany konsument wykazuje wyzszy od przeci¢tnego poziom
uwagi.

54  Wynika z tego, ze Izba Odwolawcza przyjeta zatem perspektywe najkorzystniejsza dla
skarzacego, tak ze rozpatrywany zarzut jest pozbawiony w kazdym razie podstawy
faktycznej.

55  Stwierdzenia Izby Odwotawczej dotyczacego istnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad w przypadku kolidujacych ze sobag oznaczen nie podwaza takze
argument skarzacego, zgodnie z ktorym to argumentem element ,,protek” wczesniejszych
znakdéw towarowych ma charakter opisowy w odniesieniu do rozpatrywanych towarow, tak ze
nie moze on korzysta¢ z zadnej ochrony bez naruszania rozporzadzenia nr 207/2009, ktore nie
moze prowadzi¢ do udzielenia prawa wytacznego do elementu opisowego.

56 W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, po pierwsze, ze nawet przy zalozeniu — cho¢ tak
nie bylo — Ze wczesniejsze stowne hiszpanskie znaki towarowe zarejestrowano w sposob



nienalezyty, udzielajagc monopolu wzgledem elementu opisowego, bezwzgledne podstawy
odmowy rejestracji okreslone w art. 7 rozporzadzenia nr 207/2009 nie moga by¢
rozpoznawane w ramach postgpowania w sprawie sprzeciwu, a artykut ten nie nalezy do
grupy przepiséw, na podstawie ktorych nalezy ocenia¢ zgodnos$¢ z prawem zaskarzonej
decyzji [wyroki Sadu: z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo
przeciwko OHIM — Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. s. 11-1887, pkt 71; z dnia 7 wrze$nia 2006 r.
w sprawie T-168/04 L & D przeciwko OHIM — Samann (Aire Limpio), Zb.Orz. s. 11-2699,
pkt 105; z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie T-101/11 Mizuno przeciwko OHIM — Golfino (G),
niepublikowany w Zbiorze, pkt 22].

57  Nalezy przypomnie¢, po drugie, ze aby nie naruszy¢ art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009, trzeba uznaé, iz krajowy znak towarowy, na ktory powotano si¢ w sprzeciwie
wobec rejestracji wspolnotowego znaku towarowego, ma w pewnym stopniu odrdzniajacy
charakter (wyrok Trybunatu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie C-196/11 P Formula One
Licensing przeciwko OHIM, pkt 47).

58  Wynika z tego, Zze nie mozna uzna¢, iz wczesniejsze znaki towarowe sg rodzajowe,
opisowe lub pozbawione w catosci charakteru odrozniajacego, w przeciwnym razie ich
wazno$¢ w ramach postgpowania w sprawie rejestracji wspolnotowego znaku towarowego
podlegataby zakwestionowaniu, co skutkowatoby naruszeniem art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 (zob. podobnie ww. w pkt 57 wyrok w sprawie Formula One
Licensing przeciwko OHIM, pkt 51, 52).

59  Ponadto nalezy przypomnie¢, ze nawet przy zatozeniu, iz wczes$niejsze znaki towarowe
maja charakter stabo odrdzniajacy, o ile w celu dokonania oceny prawdopodobiefnstwa
wprowadzenia w blad nalezy uwzgledni¢ charakter odrézniajacy wezesniejszych znakow
towarowych, o tyle okolicznos¢ ta stanowi tylko jeden z elementow, ktdore nalezy wzia¢ pod
uwage w ramach tej oceny. A zatem nawet gdy wczesniejsze znaki towarowe maja charakter
stabo odr6zniajacy, prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad moze zaistnie¢, w
szczegolnosci z powodu podobienstwa oznaczen 1 podobienstwa danych towarow [ww. w pkt
26 wyrok w sprawie BURGER, pkt 62; zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 22 wrze$nia 2005 r.
w sprawie T-130/03 Alcon przeciwko OHIM — Biofarma (TRAVATAN), Zb.Orz. s. 11-3859,
pkt 78]. Tak jest za§ w kazdym razie w niniejszym przypadku.

60 W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze skutkiem tezy bronionej przez skarzacego
bytoby pozbawienie znaczenia czynnika, jakim jest podobienstwo znakdéw towarowych, a
nadmierne uwypuklenie znaczenia odrozniajagcego charakteru wezesniejszych znakoéw
towarowych. Oznaczatoby to, ze w przypadku wcze$niejszych znakéw towarowych majacych
jedynie charakter stabo odrozniajacy prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad zaistniatoby
tylko w razie zupelnego odtworzenia tych znakéw w znaku zgltoszonym, niezaleznie od
stopnia podobienstwa danych oznaczen. Wniosek taki nie bytby jednak zgodny z samg naturg
catosciowej oceny, jaka wtasciwe organy majg obowigzek przeprowadzi¢ w $wietle art. 8 ust.



1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. podobnie ww. w pkt 45 wyrok w sprawie
PAGESJAUNES.COM, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo).

61  Wreszcie nalezy takze odrzuci¢ argumentacj¢ skarzacego, zgodnie z ktorg element
»protek” wczesniejszych znakow towarowych nie moze by¢ uznany za dominujacy na tej
podstawie, ze jest jakoby opisowy.

62 W tym wzgledzie nalezy zauwazyc¢, iz Izba Odwolawcza wcale nie stwierdzita w pkt 25
zaskarzonej decyzji, ze element ,,protek” jest dominujacy, ale jedynie ze zgtoszony znak
towarowy nie jest zdominowany przez czcionke, kolor lub przedstawienie graficzne. Z
okolicznosci, ze zgloszony znak towarowy nie jest zdominowany przez pewne elementy, nie
mozna za$ wywodzi¢, iz Izba Odwolawcza uznatla, Ze jest on zdominowany przez inne lub ze
element ,,protek” wczesniejszych znakdéw towarowych jest dominujacy. Dokonana przez
skarzacego interpretacja pkt 25 wspomnianej decyzji jest zatem btgdna. Wynika z tego, ze
rozpatrywany zarzut skarzacego nie moze zosta¢ uwzgledniony w zakresie, w jakim
skierowany jest przeciwko elementowi, ktoéry wiasciwie nie widnieje w zaskarzonej decyzji.

63  Ponadto przy uwzglednieniu koniecznosci catosciowej oceny kolidujgcych ze sobg
oznaczen nie mozna dopusci¢, by element ,,protek”™ nie zostat wzigty pod uwage na tej
podstawie, Ze jest opisowy, jako ze wedlug orzecznictwa tylko wtedy, gdy jaki$§ element jest
bez znaczenia, ocena podobienstwa moze zaleze¢ wytgcznie od elementu dominujacego [zob.
wyrok Sadu z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie T-7/04 Shaker przeciwko OHIM —
Limifiana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), Zb.Orz. s. 11-3085, pkt 40
i przytoczone tam orzecznictwo; ww. w pkt 24 wyrok w sprawie LA VICTORIA DE
MEXICO, pkt 37].

64  Nalezy za$ przypomnie¢ w kazdym razie, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
ewentualny charakter stabo odrdzniajacy elementu ztoZzonego znaku towarowego nie musi
oznacza¢, iz element ten nie stanowi elementu dominujacego, jesli w szczegdlnosci z uwagi
na jego umiejscowienie w oznaczeniu lub jego rozmiar moze on zdominowac postrzeganie
oznaczenia przez konsumenta i zachowac si¢ w jego pamieci (zob. ww. w pkt 45 wyrok w
sprawie PAGESJAUNES.COM, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo).

65 Zpowyzszego wynika rowniez, ze wyrok Sadu z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
T-202/04 Madaus przeciwko OHIM — Optima Healthcare (ECHINAID), Zb.Orz. s. 11-1115,
na ktory powoluje si¢ skarzacy, nie ma z tego punktu widzenia znaczenia.

66 W tym ostatnim wyroku, jak zreszta w wyroku Sadu z dnia 28 pazdziernika 2009 r. w
sprawie T-80/08 CureVac przeciwko OHIM — Qiagen (RNAiFect), Zb.Orz. s. 11-4025, Sad
rozpatrywat oznaczenia, ktorych odpowiednie zakonczenia umozliwiaty docelowemu



konsumentowi dokonanie rozroéznienia pomi¢dzy danymi znakami towarowymi pomimo mato
odrozniajgcych wspolnych im czesci poczatkowych.

67  Natomiast w niniejszej sprawie kolidujace ze sobg oznaczenia majg szes¢ identycznych
liter wystepujacych w tym samym porzadku, przy czym jedyna réznica wynika z uzycia litery
»t” w zgloszonym znaku towarowym; roznica ta nie pozwala w zaden sposob docelowemu
konsumentowi na dokonanie podobnego rozréznienia mi¢dzy kolidujagcymi ze sobg
oznaczeniami.

68  Z powyzszego wynika, ze zarzut pierwszy nalezy oddali¢.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczqgcego naruszenia art. 75 i 76 rozporzqdzenia nr
207/2009 oraz zasad 50 i 52 rozporzgdzenia nr 2868/95

69  Zdaniem skarzacego, chociaz Izba Odwotawcza powinna byta uzasadni¢ zaskarzong
decyzje, z tej ostatniej wynika, ze przyjety sposdb rozumowania nie jest jasny, zwlaszcza przy
dokonywaniu analizy zakresu naleznej ochrony, w szczego6lnosci w kontekscie zarzutu
dotyczacego uzycia znaku typograficznego ,,:” 1 jego charakteru. Ponadto Izba Odwotawcza
pomingta cze$¢ argumentow, ktore skarzacy podnidst w ramach wniesionego do niej
odwotania.

70 Nalezy przede wszystkim zauwazy¢, 1z zarzuty skarzacego dotyczg tylko braku
uzasadnienia zaskarzonej decyzji, a nie okolicznosci, ze Izba Odwotawcza oparta si¢ na
elementach, na ktore strony si¢ nie powotywaty. Jak stusznie wskazat OHIM, skarzacy nie
wymienit zadnych konkretnych okoliczno$ci na uzasadnienie naruszenia zasad badania stanu
faktycznego zgodnie z art. 76 rozporzadzenia nr 207/2009 czy rozpatrywania odwotania
zgodnie z zasadg 50 rozporzadzenia nr 2868/95. Co wigcej, w toku rozprawy w odpowiedzi
na zadane przez Sad pytanie skarzacy nie wskazat blizej, w jaki sposob Izba Odwotawcza
jakoby naruszyta art. 76 rozporzadzenia nr 207/2009. Zarzut skarzacego w zakresie, w jakim
opiera si¢ na tym ostatnim przepisie, trzeba zatem uzna¢ za niedopuszczalny.

71 Co si¢ tyczy obowigzku uzasadnienia, nalezy przypomnie¢, ze na podstawie art. 75
zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 207/2009 decyzje OHIM zawieraja okreslenie przyczyn,
na ktorych sag oparte. Zgodnie z orzecznictwem obowiazek ten ma taki sam zakres jak w
przypadku obowigzku uzasadnienia ustanowionego na mocy art. 296 akapit drugi TFUE i
jego celem jest, po pierwsze, umozliwienie zainteresowanym zapoznania si¢ z motywami
wydania danego aktu, tak by mieli oni mozliwo$¢ obrony swoich praw, i po drugie,
umozliwienie sadowi Unii przeprowadzenia kontroli zgodnosci z prawem decyzji [zob. wyrok
Trybunatu z dnia 6 wrzeénia 2012 r. w sprawie C-96/11 P Storck przeciwko OHIM, pkt 86;

wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM —



Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Mozart), Zb.Orz. s. 11-1927, pkt 43 i przytoczone tam
orzecznictwo].

72 Ponadto od izb odwotawczych nie mozna wymagac, by przedstawialy wyjasnienie,
ktore podejmowatoby w sposdb wyczerpujacy punkt po punkcie argumentacje przedstawiong
przez strony sporu. Uzasadnienie moze zatem by¢ dorozumiane, pod warunkiem ze
umozliwia zainteresowanym poznanie przyczyn, dla ktorych taka decyzja izby odwotawczej
zostala wydana, a wlasciwemu sagdowi dostarcza elementéw wystarczajagcych do dokonania
kontroli [wyrok Sadu z dnia 16 wrzesnia 2009 r. w sprawie T-391/07 Alber przeciwko OHIM
(Poignée), niepublikowany w Zbiorze, pkt 74; zob. takze podobnie wyrok Trybunatu z dnia
21 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. s.

1-10107, pkt 65].

73 Poza tym nalezy wskazaé, ze izba odwotawcza nie musi zajmowac stanowiska wobec
wszystkich argumentow wysunigtych przez strony. Wystarczy, by przedstawila ona fakty 1
rozwazania prawne o zasadniczym znaczeniu dla systematyki decyzji (zob. podobnie wyrok
Trybunatu z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie C-404/04 P Technische Glaswerke llmenu
przeciwko Komisji, niepublikowany w Zbiorze, pkt 30). Stad tez sama okolicznos$¢, ze izba
odwotawcza nie zawarta w swej decyzji wszystkich argumentdéw jednej ze stron lub nie
udzielita odpowiedzi na kazdy z tych argumentow, nie pozwala na przyjecie wniosku, ze izba
odwotawcza odmowita wzigcia ich pod uwage [wyrok Sadu z dnia 9 grudnia 2010 r. w
sprawie T-303/08 Tresplain Investments przeciwko OHIM — Hoo Hing (Golden Elephant

Brand), Zb.Orz. s. 11-5659, pkt 46].

74 Co sig tyczy w pierwszej kolejnosci zarzutu skarzacego, zgodnie z ktorym Izba
Odwolawcza zinterpretowala znak typograficzny ,,:” wbrew regutom jezykowym i
gramatycznym, przypisujac mu znaczenie ,,w szczegdlnosci”, nalezy odesta¢ — w zakresie, w
jakim skarzacy krytykuje analiz¢ przeprowadzong przez Izb¢ Odwotawcza w odniesieniu do
badania podobiefistwa rozpatrywanych towaréw i znaczenia tego, jak sformutowane zostaly
klasy wspomnianych towaréw — do ustalen dokonanych w ramach badania zarzutu
pierwszego.

75 W zakresie, w jakim skarzacy podnosi takze brak uzasadnienia w tym wzgledzie, w
Swietle orzecznictwa wymienionego w pkt 72 1 73 powyzej nalezy zauwazy¢, ze nawet jesli
Izba Odwotlawcza nie wyjasnita doktadnego znaczenia znaku typograficznego ,,:”, to z pkt 20
zaskarzonej decyzji wynika, iz Izba Odwotawcza — jak zresztg przyznat to OHIM w toku
rozprawy w odpowiedzi na pytanie zadane przez Sad — w sposdb dorozumiany, lecz
konieczny zinterpretowala ten znak jako oznaczajacy ,,mianowicie”, gdyz pordwnanie
towarow z klasy 6 zostato ograniczone w mierze dotyczacej towaréw oznaczonych
wczesniejszym znakiem towarowym nr 2771924 tylko do ,,porgczy i rusztowan z metalu”.



Nalezy stwierdzi¢, ze w §wietle takiej odpowiedzi skarzacy mogt zrozumie¢, iz Izba
Odwotawcza nie przypisata innego znaczenia znakowi typograficznemu ,,:”.

76  Co si¢ tyczy w drugiej kolejnosci zarzutu skarzacego, zgodnie z ktérym Izba
Odwotawcza pomingta argumentacje dotyczacg dominujacego charakteru aspektu
wizualnego, wystarczy stwierdzi¢, ze zarzut ten jest pozbawiony podstawy faktyczne;.

77  Z pkt 25 zaskarzonej decyzji wynika bowiem, ze Izba Odwotawcza uznata, iz istnieje
wysoki poziom podobienstwa wizualnego migdzy kolidujacymi ze sobg oznaczeniami, jako
ze elementy graficzne, na ktore powotuje si¢ skarzacy, maja charakter banalny, gdyz petnia
funkcje czysto dekoracyjna.

78  Skarzacy zatem opiera si¢ na btednej przestance, gdy twierdzi, ze aspekt wizualny
powinien byl zosta¢ uznany za decydujacy, gdyz Izba Odwotawcza stwierdzita wtasnie brak
r6znicy wizualnej pomigdzy kolidujacymi ze sobg oznaczeniami.

79  Z tego stwierdzenia dotyczacego istnienia wysokiego stopnia podobienstwa wizualnego
pomiedzy kolidujacymi ze sobg oznaczeniami wynika zatem nieuchronnie, ze stanowisko
przyjete przez Izb¢ Odwolawczg polega na odrzuceniu argumentacji skarzacego. Z
odpowiedzi Izby Odwotawczej wynika bowiem, ze nawet jesli przyjac, iz aspekt wizualny
jest decydujacy, jak twierdzi skarzacy, to aspekt ten nie pozwala konsumentowi w kazdym
razie na rozréznienie wspomnianych oznaczen.

80  Ponadto, zakladajac, ze skarzacy krytykuje nie brak uzasadnienia w tym wzgledzie,
lecz analizg Izby Odwotawczej dotyczaca badania podobienstwa wizualnego oznaczen,
nalezy odesta¢ do ustalen dokonanych w ramach badania zarzutu pierwszego.

81  Co sie¢ tyczy w trzeciej kolejnosci zarzutu skarzacego dotyczacego analizy zakresu
naleznej ochrony, uwzgledniajac opisowy charakter wczesniejszych znakow towarowych i
wplyw r6éznych czynnikoOw na analize¢ prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, nalezy
stwierdzi¢, ze poprzez ten zarzut skarzacy, ktory ogranicza si¢ do twierdzenia, iz zaskarzona
decyzja nie okresla jasno i zrozumiale powodow, na ktérych jest oparta, bez wskazania
jakichkolwiek szczegotow w tym wzgledzie, podwaza w rzeczywisto$ci nie uzasadnienie
zawarte w zaskarzonej decyzji, lecz merytoryczne rozumowanie Izby Odwotawczej, ktore
zostalo zbadane w ramach zarzutu pierwszego.

82  Nawet zaktadajac, ze skarzacy podwaza uzasadnienie zaskarzonej decyzji, nalezy
stwierdzi¢, iz skarga nie zawiera zadnych wskazan co do elementow, ktérych jakoby brakuje
lub ktore maja by¢ sprzeczne w ramach zaskarzonej decyzji i ktore utrudnity skarzagcemu jej



zrozumienie, tak ze skarzacy nie spelnitby w tym wzgledzie wymogdéw wynikajacych z art. 21
statutu Trybunatu i art. 44 § 1 lit. ¢) regulaminu postgpowania przed Sadem (zob. podobnie
ww. w pkt 18 wyrok w sprawie RAUTARUUKKI, pkt 33).

83  Wreszcie w czwartej kolejnosci, co si¢ tyczy zarzutu, ktory skarzacy podniost w pkt 29
skargi w ramach jej czg$ci odnoszacej si¢ do uzasadnienia, a zgodnie z ktorym Izba
Odwotawcza — stwierdzajac w pkt 18 zaskarzonej decyzji, ze Wydziat Sprzeciwoéw popetnit
btad, gdy uznal, iz poréwnanie towaroéw odnosi si¢ rowniez do klasy 25 — nie powinna byta
obcigzy¢ go kosztami, nalezy przypomnieé, ze na mocy art. 94 rozporzadzenia nr 207/2009
izba odwotawcza moze skorzysta¢ z uprawnien w granicach kompetencji posiadanych przez
instancje, ktora podjeta zaskarzong decyzje.

84 W niniejszym przypadku Izba Odwotawcza ograniczyta si¢ do stwierdzenia btedu
popelnionego przez Wydzial Sprzeciwoéw co do zakresu wskazywanych towardw, ktory to
btad jednak nie wywart Zadnego wplywu na wniosek, do jakiego doszedt Wydziat
Sprzeciwow. Cho¢ bowiem Wydzial Sprzeciwdw uznatl, ze towary z klasy 9 oznaczone
zgloszonym znakiem towarowym sg analogiczne do towarow z klasy 9 i 25 oznaczonych
wezesniejszym znakiem towarowym nr 2805773, I1zba Odwotawcza jedynie stwierdzita
podobienstwo wspomnianych towaréw w odniesieniu do towaréw z klasy 9 oznaczonych
wspomnianym hiszpanskim znakiem towarowym. Wynika z tego, ze Izba Odwotawcza,
utrzymujac w mocy decyzje, od ktorej odwotanie rozpatrywatla, mogta tylko rowniez
utrzyma¢ w mocy obcigzenie skarzacego kosztami postepowania. Oddalajac skarge i
potwierdzajac tym samym decyzje Wydzialu Sprzeciwow, 1zba Odwolawcza nie miata juz
obowigzku wskazania powodow, dla ktorych obcigza skarzacego kosztami postgpowania,
gdyz obciazenie to byto wlasnie skutkiem oddalenia odwotania.

85  Nalezy zatem oddali¢ zarzut drugi skarzacego oraz skarge w catosci, przy czym nie ma
potrzeby orzeka¢ w przedmiocie dopuszczalnosci zarowno zadania dotyczacego dopuszczenia
rejestracji zgloszonego znaku towarowego, jak 1 zadania majacego na celu skierowanie
sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Izbe Odwotawcza [zob. wyrok Sadu z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie T-568/11 Kokomarina przeciwko OHIM — Euro Shoe Group
(interdit de me gronder IDMG), niepublikowany w Zbiorze, pkt 54 i przytoczone tam
orzecznictwo].

W przedmiocie kosztow

86  Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postgpowania kosztami
zostaje obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca spraw¢. Poniewaz
skarzacy przegrat sprawg, nalezy — zgodnie z zagdaniami OHIM — obcigzy¢ go kosztami
postepowania.



Z powyzszych wzgledow

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2)  Grzegorz Laszkiewicz zostaje obciazony kosztami post¢powania.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 lipca 2014 r.

Podpisy

* Jezyk postepowania: polski.



