Sprawa T-334/01

MFE Marienfelde GmbH
przeciwko

Urze¢dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu —
Wezesniejszy stowny znak towarowy HIPPOVIT — Zgloszenie stownego
wspdlnotowego znaku towarowego HIPOVITON — Rzeczywiste uzywanie
wczedniejszego znaku towarowego — Artykut 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia (WE)
nr 40/94 — Prawo do przedstawienia uwag

Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 8 lipca 2004 r. . . . . . I - 2791

Streszczenie wyroku

1. Wspdlnotowy znak towarowy — Postgpowanie odwolawcze — Skarga do sqdu
wspdlnotowego — Wiasciwos¢ Sadu — Zmiana decyzji Urzeduy — Zakres — Uchylenie
decyzji Wydzialu Sprzeciwdw

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 62 ust. 1 i art. 63 ust. 3)
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2. Wspélnotowy znak towarowy — Uwagi oséb trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie
sprzeciwu — Dowdd uzywania wezesniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste uzywanie
— Pojecie — Wylkdadnia uwzgledniajgca ratio legis art. 43 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia
nr 40/94

(rozporzadzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 21 3)

3. Wispdlnotowy znak towarowy — Uwagi oséb trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie
sprzeciwy — Dowdd uzywania wezesniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste uzywanie
— Pojecie — Kryteria oceny
(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 21 3)

4. Wspdlnotowy znak towarowy — Uwagi oséb trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie
sprzeciwy — Dowdd uzywania wezesniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste uzywanie
— Zastosowanie kryteriéw oceny do konkretnego przypadku

(rozporzadzenie Rady nr 40/94, art. 43 ust. 21 3)

5. Wspdlnotowy znak towarowy — Uwagi oséb trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie
sprzeciwu — Dowdd uzywania wezesniejszego znaku towarowego — Termin wyznaczony
przez Urzgd — Przedstawienie dodatkowych dowodéw po uplywie terminu w przypadku
zaistnienia nowych okolicznosci — Dopuszczalnosé

(rozporzgdzenie Komisji nr 2868/95, art. 1 zasada 22 ust, 1)

6. Wispélnotowy znak towarowy — Postgpowanie odwolawcze — Skarga do sgdu
wspdlnotowego — Uprawnienie Sgdu do zmiany zaskarzonej decyzji — Granice

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 63 ust. 3)

W postepowaniu w sprawie skargi na
decyzje izby odwotawczej Urzedu Har-
monizacji w ramach Rynku Wewnetrz-
nego (znaki towarowe i wzory) wydana
w postepowaniu w sprawie sprzeciwu
Sad moze réwniez rozpoznaé Zzadanie
majace na celu uchylenie decyzji
Wydziatu Sprzeciwéw.

W istocie z art. 62 ust. 1 zdanie drugie
rozporzgdzenia nr 40/94 w sprawie
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wspoélnotowego znaku towarowego
wynika, ze izba odwolawcza mozZe uchy-
li¢ decyzje jednostki Urzedu orzekajacej
w pierwszej instancji, tak wiec takie
uchylenie zalicza si¢ do katalogu czyn-
noéci, ktére moze podjaé Sad z uwagi na
swoje kompetencje o charakterze refor-
matoryjnym, przystugujace mu na pod-
stawie art. 63 ust. 3 wspomnianego
rozporzadzenia.

(por. pkt 19)



MFE MARIENFELDE PRZECIWKO OHIM — VETOQUINOL (HIPOVITON)

Przy wykladni pojecia rzeczywistego
uzywania wspélnotowego znaku towaro-
wego w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 40/94 nalezy wziaé
pod uwage fakt, ze ratio legis wymogu,
zgodnie z ktérym wczeéniejszy znak
towarowy musi byé¢ rzeczywiscie uzy-
wany, aby méc stanowi¢ podstawe
sprzeciwu wobec zgloszenia wspélnoto-
wego znaku towarowego, sprowadza sie
do ograniczenia konfliktéw miedzy
dwoma znakami towarowymi, o ile nie
istnieje gospodarczo uzasadniona pod-
stawa wynikajaca z faktycznej funkcji
znaku towarowego na rynku. Natomiast
przepis ten nie ma na celu ani oceny
sukcesu handlowego, ani kontroli stra-
tegii gospodarczej przedsigbiorstwa, ani
tez uzaleznienia ochrony znakéw towa-
rowych od ich handlowego wykorzysta-
nia na duzg skale.

(por. pkt 32)

Wspélnotowy znak towarowy jest rze-
czywidcie uzywany w rozumieniu art. 43
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94,
w przypadku gdy jest on uzywany
zgodnie z jego podstawowg funkcja, jaka
jest zapewnienie oznaczenia pochodze-
nia towaru lub ustugi, dla ktérych zostat
on zarejestrowany, w celu stworzenia lub
zachowania rynku zbytu dla tych towa-
réw lub uslug, z wylaczeniem symbo-
licznego uzywania, majacego na celu
wylacznie zachowanie praw przyznanych
przez znak towarowy. W tym wzgledzie
warunek rzeczywistego uzywania znaku
towarowego wymaga, aby znak towa-
rowy w postaci, w jakiej jest chroniony
na wiaciwym obszarze, byl uzywany
publicznie i w sposéb skierowany na
zewnatrz.

Ocena rzeczywistego charakteru uzywa-
nia znaku towarowego powinna opieraé
sie na caloéci faktéw i okolicznosci
pozwalajacych na ustalenie jego praw-
dziwego wykorzystania handlowego,
a w szczegolnosci jego uzywania uwaza-
nego w danej dziedzinie gospodarczej za
uzasadnione dla utrzymania lub stwo-
rzenia udzialu w rynku dla towaréw lub
ustug chronionych przez znak towarowy,
rodzaju tych towaréw lub ustug, charak-
terystyki rynku, zakresu i czestotliwosci
uzywania znaku towarowego.

Jedli chodzi o zakres uzywania wczeé-
niejszego znaku towarowego, to nalezy
przede wszystkim mie¢ na uwadze,
z jednej strony, handlowy wymiar ogéiu
czynnoéci stanowigcych uzywanie oraz,
z drugiej strony, dlugo$é okresu,
w ktérym czynno$ci te mialy miejsce,
jak réwniez czestotliwoéé tych czyn-
nosci.

(por. pkt 33-35)

W celu zbadania w tym konkretnym
przypadku rzeczywistego charakteru
uzywania wczesniejszego znaku nalezy
dokona¢ oceny calosciowej, uwzglednia-
jacej wszystkie istotne czynniki bada-
nego przypadku. Ocena ta zaklada
pewna wspdlzalezno$é miedzy branymi
pod uwage czynnikami. W ten sposéb
niewielka ilo§¢ towaréw sprzedawanych
pod danym znakiem towarowym moze
by¢ rekompensowana intensywnoscia
lub ciggloscig dziatan w trakcie uzywania
tego znaku towarowego i na odwrét.
Ponadto osiagany obrét oraz rozmiar
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sprzedazy towaréw opatrzonych wczes-
niejszym znakiem towarowym nie moga
byé oceniane w sposéb absolutny, ale
w stosunku do innych istotnych czynni-
kéw, takich jak rozmiar dzialalnosci
handlowej, mozliwoéci produkeyjne lub
zbytu, lub stopient dywersyfikacji przed-
sichiorstwa, ktére stosuje znak towa-
rowy, jak réwniez wlasciwosci towaréw
lub ustug na danym rynku. Stad uzywa-
nie wczeéniejszego znaku na duzy skale
nie jest konieczne, aby zakwalifikowa¢ je
jako rzeczywiste.

Jednakze im bardziej ograniczony jest
handlowy wymiar wykorzystania znaku
towarowego, tym bardziej konieczne jest
dostarczenie przez strone wnoszaca
sprzeciw dodatkowych danych pozwala-
jacych na rozwianie ewentualnych wat-
pliwoéci co do rzeczywistego uzywania
danego znaku towarowego.

(por. pkt 36-37)

Zasada 22 ust. 1 rozporzgdzenia
nr 2868/95 wykonujacego rozporzadze-
nie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego,
zgodnie z kt6rg dowéd uzywania wezes-
niejszego znaku towarowego powinien
zostaé przedstawiony w terminie, ktéry
Urzad Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzo-
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ry) wyznacza stronie wnoszacej sprze-
ciw, i zgodnie z ktéra Urzad odrzuca
sprzeciw w przypadku, w ktérym strona
ta nie przedstawi tego dowodu przed
uplywem terminu, nie moze by¢ inter-
pretowana w ten sposdb, Ze zabrania ona
przyjecia nowych dowoddéw w sytuaciji,
gdy wyszly na jaw nowe okolicznodci,
nawet jezeli te dowody sa przedstawione
po uplywie tego terminu.

(por. pkt 56)

Mozliwo$¢ zmiany przez Sad decyzji izby
odwotawczej Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) przewidziana
w art. 63 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94, jest co do zasady ograniczona
do przypadkéw, w ktérych stan sprawy
umozliwia jej rozstrzygnigcie, Oznacza
to, ze Sad moglby w oparciu o przed-
stawione mu dowody dokonaé roz-
strzygniecia, do ktérego dokonania byla
zobowigzana izba odwolawcza na pod-
stawie przepiséw podlegajacych zastoso-
waniu w danym przypadku. Przesfanka
ta nie jest spelniona, gdy izba odwola-
wcza mogla albo orzec w przedmiocie
sprzeciwy, albo przekazaé sprawg
Wydziatowi Sprzeciwéw do ponownego
rozpoznania.

(por. pkt 62-63)



