g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (pierwsza izba)

z dnia 15 grudnia 2015 r.*

Wspoélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie slownego znaku
towarowego ARTHUR & ASTON — Wczesniejszy graficzny krajowy znak towarowy Arthur —
Brak rzeczywistego uzywania znaku towarowego — Artykul 15 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia (WE)
nr 207/2009 — Posta¢ rézniaca sie co do elementéw, ktére wplywaja na charakter odrdzniajacy

W sprawie T-83/14

LT] Diffusion, z siedziba w Colombes (Francja), reprezentowana poczatkowo przez adwokata
S. Ledermana, a nastepnie przez adwokat F. Fajgenbaum,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez V. Melgar, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktoérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

Arthur et Aston SAS, z siedziba w Giberville (Francja), reprezentowana przez adwokata N. Boespfluga,
majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 2 grudnia 2013 r.
(sprawa R 1963/2012-1) dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy LT] Diffusion a Arthur
et Aston SAS,

SAD (pierwsza izba),
w skfadzie: H. Kanninen, prezes, I. Pelikdnova i E. Buttigieg (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 4 lutego 2014 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge ztozong przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu 16 maja
2014 r,,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 2 maja
2014 r,,

* Jezyk postepowania: francuski.

PL
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po zapoznaniu sie z replika zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 12 sierpnia 2014 r.,

uwzgledniwszy, ze w terminie miesiaca od dnia powiadomienia stron o zakoriczeniu pisemnego etapu
postepowania nie wplynal zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy zatem, na
podstawie sprawozdania sedziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postepowania
przed Sadem z dnia 2 maja 1991 r., orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu
postepowania,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 10 listopada 2010 r. interwenient, Arthur et Aston SAS, dokonal w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

Znakiem towarowym, dla ktérego wniesiono o rejestracje, jest oznaczenie stowne ARTHUR & ASTON.

Towary, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza miedzy innymi do klasy 25 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:
»buty; sportowe (obuwie -); plazowe (obuwie -); sandaly; kozaki; botki; drewniaki (obuwie); espadryle;
pélbuty”.

Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 10/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r.

W dniu 14 kwietnia 2011 r. skarzaca, LT] Diffusion, na podstawie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009

wniosta sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla towaréw, o ktérych mowa
w pkt 3 powyze;j.
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W uzasadnieniu sprzeciwu powolano si¢ na odtworzony ponizej wczesniejszy graficzny znak towarowy
zarejestrowany we Francji pod numerem 17731:

Wczesniejszy znak towarowy, na ktéry powolano si¢ na poparcie sprzeciwu, zostal zarejestrowany we
Francji w dniu 16 czerwca 1983 r. dla nastepujacych towaréw nalezacych do klasy 25: ,artykuly
tekstylne, gotowe i szyte na miare, w tym kozaki, pétbuty i pantofle domowe”, a jego rejestracja
zostala przedluzona w dniu 11 kwietnia 2003 r.

W uzasadnieniu sprzeciwu powolano si¢ na podstawy odmowy rejestracji okreslone w art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/20009.

W odpowiedzi na wysuniete przez interwenienta na podstawie art. 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 207/2009 zadanie przedstawienia dowodu rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego skarzaca przedstawila wylacznie dowdd na uzywanie przedstawionego ponizej oznaczenia:

ARTHLU

W dniu 27 sierpnia 2011 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalit sprzeciw w calosci z tym uzasadnieniem, ze
skarzaca nie przedstawila dowodu rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego
w postaci, w jakiej zostal on zarejestrowany (zwanego dalej ,wczes$niejszym znakiem towarowym
w zarejestrowanej postaci’), w rozumieniu art. 15 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009.

W dniu 23 pazdziernika 2012 r. skarzaca — dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009 — wniosta do OHIM odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 2 grudnia 2013 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM

oddalila to odwotanie. Podobnie jak Wydzial Sprzeciwéw, Izba Odwolawcza stwierdzila, Ze oznaczenie
przedstawione w pkt 9 powyzej (zwane dalej ,uzywanym oznaczeniem”) rézni si¢ od wcze$niejszego
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znaku towarowego w zarejestrowanej postaci w sposdb, ktory zmienia charakter odrdzniajacy tego
znaku. W rezultacie uznala ona, Ze uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego powolanego na
poparcie sprzeciwu nie zostalo wykazane zgodnie z wymogami art. 15 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/20009.

Zadania stron
Skarzaca wnosi do Sadu o:
— stwierdzenie niewaznos$ci zaskarzonej decyzji;

— przekazanie sprawy wlasciwej instancji OHIM celem orzeczenia w przedmiocie zasadnosci
sprzeciwu, w przypadku gdyby Sad stwierdzit, ze sam nie moze orzec o jego zasadnosci.

OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:
— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

W uzasadnieniu skargi skarzaca podnosi jedynie zarzut naruszenia art. 15 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009. Twierdzi ona, ze Izba Odwotawcza dokonala blednej oceny tego przepisu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 dowodem rzeczywistego uzywania
wspdlnotowego znaku towarowego jest rowniez dowdd uzywania tego znaku w postaci rézniacej sie
w elementach, ktére nie zmieniaja odrézniajacego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak zostal
zarejestrowany.

Chociaz artyku! ten odnosi si¢ wytacznie do uzywania wspdlnotowego znaku towarowego, przepis ten
nalezy stosowa¢ w drodze analogii do uzywania krajowego znaku towarowego w zakresie, w jakim
art. 42 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 przewiduje, ze art. 42 ust. 2 tego aktu znajduje zastosowanie
do wczes$niejszych krajowych znakéw towarowych, o ktérych mowa w art. 8 ust. 2 lit. a) wspomnianego
rozporzadzenia, ,przy czym uzywanie w [Unii] zastepuje sie¢ uzywaniem w panstwie czlonkowskim,
w ktérym wczesniejszy krajowy znak towarowy podlega ochronie” [wyrok z dnia 14 lipca 2014 r., Vila
Vita Hotel und Touristik/OHIM - Viavita (VIAVITA), T-204/12, EU:T:2014:646, pkt 24].

Celem art. 15 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry nie narzuca $cistej zgodnosci miedzy
postacia, w ktorej znak jest uzywany, a ta, w ktérej zostal on zarejestrowany, jest pozwolenie
wlascicielowi znaku na dokonywanie — w ramach handlowego wykorzystania znaku — zmian, ktére nie
wplywajac na jego charakter odrézniajacy, ulatwiaja przystosowanie go do wymogéw zwiazanych
z wprowadzaniem do obrotu i promocja danych towaréw lub ustug. W $wietle celu tego przepisu
przedmiotowy zakres jego stosowania nalezy ograniczy¢ do sytuacji, w ktérych postaé oznaczenia
wykorzystywana przez wlasciciela znaku do oznaczania towaréw lub usiug, dla ktérych znak zostal
zarejestrowany, jest postacia, w ktérej znak ten jest handlowo wykorzystywany. W takich sytuacjach,
gdy posta¢ oznaczenia wykorzystywana w obrocie rézni si¢ od postaci, w jakiej zostalo ono
zarejestrowane, jedynie nieznacznie, tak Zze mozna uznaé, iz te dwa oznaczenia sa co do zasady
réwnowazne, obowigzek uzywania zarejestrowanego znaku towarowego moze zostaé spelniony
poprzez wykazanie faktu uzywania oznaczenia w postaci uzywanej w obrocie handlowym [wyroki:
z dnia 10 czerwca 2010 r., Atlas Transport/OHIM - Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08,
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EU:T:2010:229, pkt 30; z dnia 21 czerwca 2012 r., Fruit of the Loom/OHIM - Blueshore Management
(FRUIT), T-514/10, EU:T:2012:316, pkt 28; z dnia 12 marca 2014 r., Borrajo Canelo/OHIM -
Tecnoazicar (PALMA MULATA), T-381/12, EU:T:2014:119, pkt 26].

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze w odniesieniu do rozpatrywanego okresu od 17 stycznia 2006 r.
do 16 stycznia 2011 r. w postepowaniu przed OHIM wykazane zostalo jedynie rzeczywiste uzywanie
oznaczenia odbiegajacego od postaci zarejestrowanej (,uzywanego oznaczenia”). Nalezy zatem zbadad,
czy Izba Odwotawcza stusznie uznala, iz réznice w stosunku do wczesniejszego znaku towarowego
w zarejestrowanej postaci zmieniaja charakter odrézniajacy tego znaku.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze odrdzniajacy charakter znaku towarowego w rozumieniu
rozporzadzenia nr 207/2009 oznacza, iz znak towarowy pozwala na okreslenie towaru, dla ktérego
wystepuje sie o rejestracje, jako pochodzacego z okreslonego przedsiebiorstwa i tym samym na
odréznienie tego towaru od towaréw pochodzacych z innych przedsigbiorstw (wyrok z dnia 18 lipca
2013 r., Specsavers International Healthcare i in., C-252/12, Zb.Orz., EU:C:2013:497, pkt 22
i przytoczone tam orzecznictwo).

Wczes$niejszy znak towarowy w zarejestrowanej postaci przedstawia imie Arthur w formie odrecznego
podpisu zlozonego w kolorze czarnym na bialym tle w sposéb ukosny i zwezony, poniewaz litery
zostaly przedstawione za pomocg bardzo $ci$nigtego pisma. Pierwsza litera wspomnianego znaku
zostala podkreslona, gdyz jest zapisana majuskula, i uwydatniona dzieki umieszczeniu czarnego
punktu miedzy dwiema sko$nymi liniami litery ,A”. Jakkolwiek element stowny ,arthur” stanowi
dominujacy element wcze$niejszego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci, odrézniajacy
charakter tego znaku wynika nie tylko z tego elementu stownego, ale réwniez z jego przedstawienia
graficznego, ktére — cho¢ drugorzedne — nie jest ani nieistotne, ani pospolite.

Jak stusznie zauwazyta Izba Odwotawcza w pkt 27 zaskarzonej decyzji, uzywane oznaczenie wykazuje
istotne réznice w stosunku do wczesniejszego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci. Nawet
jezeli w uzywanym oznaczeniu przejeto element stowny ,arthur”, to litery skladajace sie na ten
element stowny zostaly przedstawione za pomoca zapisanych w poziomie bialych, nieznacznie
stylizowanych majuskul na czarnym tle. Ponadto w uzywanym oznaczeniu stowo ,arthur” umieszczono
w prostokatnym obramowaniu koloru czarnego, ktére samo otoczone zostalo jeszcze cienka bialg
ramka.

Z perspektywy przecietnego konsumenta francuskiego, do ktérego skierowane sa towary nalezace do
klasy 25, powyzsze réznice moga wplyna¢ na charakter odrézniajacy wczesniejszego znaku towarowego
w zarejestrowanej postaci. Element graficzny wspomnianego znaku, tworzony przez stylizowany podpis,
zostal bowiem zupelnie pominiety w uzywanym oznaczeniu i zastapiony calkowicie odmiennym
elementem graficznym, ktory jest klasyczny, symetryczny i statyczny, chociaz — jak slusznie zauwaza
OHIM - wcze$niejszy znak towarowy w zarejestrowanej postaci przyciaga uwage wlasnie ze wzgledu
na asymetrie i dynamike wynikajaca z przesuniecia liter od strony lewej w kierunku prawej. Wskazane
powyzej réznice miedzy znakiem towarowym a oznaczeniem nie sa nieistotne, a sam znak i owo
oznaczenie nie moga zosta¢ uznane za co do zasady réwnowazne w rozumieniu orzecznictwa
przytoczonego w pkt 18 powyze;j.

Zwazywszy na fakt, ze szczegdlna forma graficzna slowa ,arthur” oddzialuje, wraz z tym stowem, na
odrdzniajacy charakter wczesniejszego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci i zostala
calkowicie zmieniona w uzywanym oznaczeniu, nalezy przychyli¢ sie do wniosku Izby Odwotawczej,
zgodnie z ktérym réznice miedzy omawianymi znakiem i oznaczeniem sg tego rodzaju, Ze zmieniaja
charakter odrézniajacy tego znaku.

Whniosku tego nie podwaza argumentacja skarzace;j.
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Po pierwsze, nalezy oddali¢ jako pozbawiona podstawy faktycznej krytyke skarzacej, wedtug ktoérej Izba
Odwotawcza nie wypowiedziata si¢ w przedmiocie ewentualnej zmiany charakteru odrézniajacego
wczedniejszego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci i nie przeprowadzila w tym zakresie
konkretnej analizy tego znaku i uzywanego oznaczenia. Wystarczy bowiem zapoznaé si¢ z pkt 26-30
i 34-36 zaskarzonej decyzji, aby stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza przeprowadzila konkretna
i szczeg6lowa analize wspomnianych znaku towarowego i oznaczenia, a w wyniku tej analizy doszta do
wniosku, zawartego w pkt 40 tej decyzji, ze uzywane oznaczenie rézni si¢ od wczeéniejszego znaku
towarowego w zarejestrowanej postaci w sposéb, ktéry zmienia charakter odrézniajacy tego znaku.

Nalezy réwniez oddali¢ krytyke skarzacej, wedlug ktérej Izba Odwotawcza nie wypowiedziala sie
w przedmiocie charakteru odrézniajacego samego elementu graficznego wczesniejszego znaku
towarowego w zarejestrowanej postaci ani w kwestii tego, czy uzycie nowego kroju pisma,
zakwalifikowanego przez sama Izbe Odwolawcza jako ,bardzo klasycznego”, moglo samodzielnie
spowodowa¢ zmiane charakteru odrdzniajacego wczesniejszego znaku towarowego w zarejestrowanej
postaci.

W tym wzgledzie nalezy wskaza¢, ze w pkt 34 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdzita, iz
elementy graficzne wczesniejszego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci nie moga zostac
uznane za nieistotne. W pkt 35 zaskarzonej decyzji kontynuowata ona, precyzujac, ze stowo ,arthur”
nie zostalo przedstawione za pomoca calkowicie zwyczajnego i pospolitego pisma, i przypominajac, ze
wcze$niejszy znak towarowy, na ktérym zostal oparty sprzeciw, zostal zarejestrowany nie jako znak
stowny, lecz jako graficzny znak towarowy. Wreszcie w pkt 36 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza
stwierdzila, ze uzywane oznaczenie sprawialo na konsumencie wrazenie bardzo odmienne od tego
wywolywanego przez wczesniejszy znak towarowy w zarejestrowanej postaci, poniewaz nie odtworzono
w nim Zzadnego z elementéw graficznych tego znaku, natomiast zawarto inne elementy graficzne,
w szczeg6lnosci zastosowano prawie zupelnie pozbawiony stylizacji kréj pisma.

Z pkt 34-36 zaskarzonej decyzji wynika zatem, ze Izba Odwotawcza — wbrew twierdzeniom skarzacej
— zbadala charakter odrdzniajacy samych elementéw graficznych wczesniejszego znaku towarowego
w zarejestrowanej postaci i doszla do wniosku, ze elementy te nie byly ani zwyczajne, ani pospolite.
Stwierdzila ona wiec w sposéb domyslny, jednak bezsprzeczny, ze owe elementy graficzne
oddzialywaly na charakter odrézniajacy wczesniejszego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci.
Ze wskazanych powyzej punktéw zaskarzonej decyzji, a zwlaszcza z jej pkt 36, wynika réwniez, ze Izba
Odwolawcza wuznala, iz zmiana charakteru odrdzniajacego wczesniejszego znaku towarowego
w zarejestrowanej postaci wynikala z braku obecnosci w uzywanym oznaczeniu wspomnianych
elementéw graficznych i z zastgpienia ich innymi elementami graficznymi — bardziej pospolitymi
i mniej stylizowanymi.

Po drugie, skarzaca twierdzi, ze element stowny ,arthur” stanowi jedyny element odrézniajacy
i dominujacy wczesniejszego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci, poniewaz forma graficzna
tego elementu slownego jest pospolita i drugorzedna. W rezultacie zdaniem skarzacej prawidlowe
zastosowanie art. 15 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 powinno bylo doprowadzi¢ Izbe
Odwotawcza do stwierdzenia, ze uzywane oznaczenie, w ktérym w calo$ci — bez dodania zadnego
innego elementu slownego ani jakiegokolwiek odrézniajacego elementu slownego — przejeto ten
odrézniajacy i dominujacy element slowny, zapisany jedynie odmiennym, cho¢ réwnie pospolitym
i drugorzednym krojem pisma, nie zmienia charakteru odrdézniajagcego wczesniejszego znaku
towarowego w zarejestrowanej postaci.

Na poparcie teorii, zgodnie z ktéra element slowny ,arthur” stanowi jedyny element odrézniajacy
i dominujacy wczesniejszego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci, skarzaca podniosla, ze za
takim stanowiskiem opowiedziano si¢ w licznych orzeczeniach sadéw — zaréwno francuskich, jak
i Unii. Skarzaca powoluje si¢ w szczegélnosci na wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM —
LT] Diffusion (ARTHUR ET FELICIE) (T-346/04, Zb.Orz., EU:T:2005:420), dotyczacy wniesionego
przez nia sprzeciwu, opartego na wczesniejszym znaku towarowym w zarejestrowanej postaci, wobec
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zgloszenia do rejestracji jako wspdlnotowego znaku towarowego oznaczenia stownego ARTHUR ET
FELICIE. Skarzaca przywolala takze wyrok cour d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) z dnia
11 maja 2005 r., wydany w ramach powddztwa o naruszenie praw do znaku towarowego, ktdre
skarzaca wniosta w zwiazku z uzywaniem slownego znaku towarowego ARTHUR ET FELICIE.

Skarzaca zarzucita Izbie Odwotawczej ponadto pozbawienie wszelkiego znaczenia ww. w pkt 31 wyroku
ARTHUR ET FELICIE (EU:T:2005:420) i rozstrzygnie¢ organéw krajowych, na ktére powolywala sie
ona w toku postepowania administracyjnego. Skarzaca kwestionuje dokonana przez Izbe Odwolawcza
oceng, zgodnie z ktéra twierdzenia zawarte w wyzej wspomnianych wyroku i rozstrzygnieciach nie sa
w niniejszej sprawie istotne, poniewaz zostaly sformulowane w ramach badania dotyczacego
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, a nie w ramach badania charakteru uzywania
wcze$niejszego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci (zob. pkt 32 i 38 zaskarzonej decyzji).
Twierdzi ona w istocie, ze analiza charakteru odrézniajacego wspomnianego znaku powinna by¢
identyczna zar6wno w  kontekscie art. 8 rozporzadzenia nr 207/2009, dotyczacego
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, jak i w konteksécie art. 15 tego rozporzadzenia,
odnoszacego sie¢ do uzywania zarejestrowanego znaku towarowego.

Celem ustosunkowania si¢ do argumentacji skarzacej przedstawionej w pkt 30-32 powyzej nalezy na
wstepie przypomnieé, iz — jak wynika tez z pkt 21 powyzej — element stowny ,arthur” stanowi
dominujacy element wczesniejszego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci w tym sensie, Ze
caloSciowe wrazenie wywierane przez ten znak jest przez niego zdominowane. Przedstawienie
graficzne tego elementu graficznego ma w ramach owego calo$ciowego wrazenia znaczenie
drugorzedne, jednak nie nieistotne.

Nalezy niemniej podkre$li¢, ze nie wystarczy, by dominujacy element wczesniejszego znaku
towarowego w zarejestrowanej postaci zostal przejety w uzywanym oznaczeniu, tak jak ma to miejsce
w niniejszym przypadku z elementem slownym ,arthur”, azeby oznaczenie to zostalo uznane za
niemajace wplywu na charakter odrdézniajacy wczesniejszego znaku towarowego w zarejestrowanej
postaci. Badanie zmiany charakteru odrézniajacego polega na poréwnaniu wczesniejszego znaku
towarowego w zarejestrowanej postaci do uzywanego oznaczenia celem ustalenia, czy 6w znak i owo
oznaczenie réznia si¢ — czy tez nie — nieistotnymi elementami i czy moga one zosta¢ uznane za co do
zasady réwnowazne (ww. w pkt 18 wyroki: ATLAS TRANSPORT, EU:T:2010:229; FRUIT,
EU:T:2012:316, PALMA MULATA, EU:T:2014:119). Jak juz zostalo stwierdzone, ustalenia Izby
Odwotawczej w tym wzgledzie nie sa dotkniete bledem.

Nastepnie, co si¢ tyczy twierdzenia skarzacej, zgodnie z ktérym element stowny ,arthur” stanowi jedyny
element odrdzniajacy wczesniejszego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci, jest ono btedne ze
wzgledéw przedstawionych w pkt 21-24 powyzej, poniewaz na charakter odrézniajacy tego znaku
oddzialuje nie tylko ten element stowny, ale réwniez jego przedstawienie graficzne, ktére nie jest ani
nieistotne, ani pospolite.

Ponadto wskazane twierdzenie skarzacej nie znajduje poparcia w ww. w pkt 31 wyroku ARTHUR ET
FELICIE (EU:T:2005:420). W wyroku tym Sad w zaden sposéb nie stwierdzil, ze element stowny
»arthur” stanowil jedyny odrdzniajacy element wcze$niejszego znaku towarowego w zarejestrowanej
postaci. W ramach poréwnania kolidujacych ze soba oznaczenn przeprowadzonego w sprawie
zakoniczonej ww. w pkt 31 wyrokiem ARTHUR ET FELICIE (EU:T:2005:420), a dokladniej w pkt 46
wspomnianego wyroku, Sad stwierdzil jedynie, jak w niniejszym wypadku (zob. pkt 21 powyzej),
dominujacy charakter tego elementu stownego i drugorzedny charakter elementéw graficznych.

Co sie tyczy wreszcie powolywania sie przez skarzaca na wyrok cour d’appel de Paris (sad apelacyjny
w Paryzu) z dnia 11 maja 2005 r. (zob. pkt 31 powyzej), a takze na inne rozstrzygniecia organéw
krajowych, przywolywanych réwniez w postepowaniu przed OHIM, nalezy zauwazy¢, ze zaréwno ten
wyrok, jak i wskazane rozstrzygniecia nie moga podwazy¢ wniosku Sadu przypomnianego w pkt 24
powyzej, poniewaz Sad w zadnym razie nie stwierdzil, Ze element graficzny wcze$niejszego znaku
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towarowego w zarejestrowanej postaci jest nieistotny i nie oddzialuje, wraz z elementem stownym
»arthur”, na charakter odrdzniajacy tego znaku. Przeciwnie, ten element graficzny, ktéry ma postaé
odrecznego podpisu, zostal w tym wyroku okreslony jako ,szczegélny”. I tak, w szczegélnosci cour
d’appel de Paris (sad apelacyjny w Paryzu) opisal w przywolywanym powyzej wyroku wczesniejszy
znak towarowy w zarejestrowanej postaci jako ,zgloszony z zachowaniem szczegdlnej formy graficznej
w postaci odrecznego podpisu, w polaczeniu ze skierowanym ku gérze ksztaltem i z czarnym punktem
umieszczonym pod litera A”. W kazdym razie warto przypomnieé, ze wspélnotowy system znakéw
towarowych jest systemem autonomicznym, a zgodno$¢ z prawem decyzji izb odwotawczych nalezy
ocenia¢ wylacznie na podstawie rozporzadzenia nr 207/2009, wobec czego OHIM i — w przypadku
wniesienia skargi — Sad nie musza dojs¢ do tych samych wnioskéw, do ktérych w podobnej sytuacji
doszly organy lub sady krajowe [zob. podobnie wyroki: z dnia 12 stycznia 2006 r., Deutsche
SiSi-Werke/OHIM, C-173/04 P, Zb.Orz., EU:C:2006:20, pkt 49; z dnia 23 stycznia 2014 r.,
Coppenrath-Verlag/OHIM — Sembella (Rebella), T-551/12, EU:T:2014:30, pkt 61 i przytoczone tam
orzecznictwo].

Na podstawie rozwazan zawartych w pkt 33-37 powyzej i bez potrzeby wypowiadania sie
w przedmiocie zasadnosci twierdzenia skarzacej, zgodnie z ktérym analiza charakteru odrdzniajacego
znaku towarowego w zarejestrowanej postaci powinna przebiega¢ identycznie w kontekscie art. 8 i 15
rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. pkt 32 powyzej), nalezy odrzuci¢ stanowiaca podstawe argumentacji
skarzacej teorig, zgodnie z ktéra element stowny ,arthur” stanowi jedyny element odrézniajacy
i dominujacy wczesniejszego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci. Wynika stad, ze nie mozna
uwzgledni¢ pozostalej czesci argumentacji skarzacej, ktéra opiera sie na tej btednej teorii (zob. pkt 30
powyzej).

Po trzecie, nalezy oddali¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym rozwiazanie przyjete w zaskarzonej
decyzji jest sprzeczne z rozwiazaniem zawartym w decyzji Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
4 pazdziernika 2013 r. (sprawa R 737/2013-2). Wystarczy stwierdzi¢, ze ramy faktyczne, w ktore te
dwie decyzje sie¢ wpisuja, sa rézne, poniewaz relacja miedzy wariantem wczesniejszego znaku
towarowego w zarejestrowanej postaci a jego wariantem uzywanym, tak jak zostal on zdefiniowany
w zaskarzonej decyzji, odbiega od relacji miedzy wariantem wcze$niejszego znaku towarowego a jego
wariantem uzywanym zdefiniowanej w ww. decyzji Drugiej Izby Odwolawczej OHIM 1z dnia
4 pazdziernika 2013 r. Ponadto nalezy przypomnie¢, ze OHIM jest zobowigzany do wydania decyzji
wlasciwej dla okolicznosci kazdej sprawy i nie jest zwigzany wczesniejszymi decyzjami wydanymi
w innych sprawach. Zgodno$¢ z prawem decyzji izby odwolawczej musi bowiem by¢ oceniana
wylacznie na podstawie rozporzadzenia nr 207/2009, a nie na podstawie wczes$niejszej praktyki
decyzyjnej izb odwotawczych. Dodatkowo przy przeprowadzaniu kontroli tej zgodnos$ci z prawem Sad
nie jest zwiazany praktyka decyzyjna OHIM (zob. ww. w pkt 18 wyrok PALMA MULATA,
EU:T:2014:119, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).

Na podstawie powyzszych rozwazan nalezy oddali¢ zarzut dotyczacy naruszenia art. 15 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009. Wynika stad, ze skarge nalezy oddali¢ w calosci.

W przedmiocie kosztéw

Na podstawie art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obciazona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obciazy¢ ja
kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (pierwsza izba)
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orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.

2) LTJ Diffusion zostaje obciazona kosztami postepowania.
Kanninen Pelikdanova Buttigieg
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 grudnia 2015 r.

Podpisy

ECLLEU:T:2015:974 9



	Wyrok Sądu (pierwsza izba)
	Wyrok
	Okoliczności powstania sporu
	Żądania stron
	Co do prawa
	W przedmiocie kosztów



