SUNRIDER PRZECIWKO OHIM — ESPADAFOR CABA (VITAFRUIT)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCJI (druga izba)
z dnia 8 lipca 2004 r.”

W sprawie T-203/02,

The Sunrider Corp., z siedzibg w Torrance, Kalifornia (Stany Zjednoczone),
reprezentowanej przez adwokata A. Kockliunera,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Laitinen, dzialajaca w charakterze
peinomocnika,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
8 kwietnia 2002 r. (sprawa R 1046/2000-1) wydana w postepowaniu w sprawie
sprzeciwu miedzy Juanem Espadaforem Cabg a The Sunrider Corp.,

* Jezyk postgpowania: angielski.
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SAD PIERWSZE] INSTANCI]I WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(druga izba),

w skiadzie: J. Pirrung, prezes, A. W. H. Meij i N.J. Forwood, sedziowie,

sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu sie¢ ze skarga oraz z replika zlozonymi w sekretariacie Sadu
odpowiednio w dniach 2 lipca 2002 r. i 27 marca 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge i duplika zlozonymi przez OHIM
w sekretariacie Sadu odpowiednio w dniach 23 paZdziernika 2002 r. i 23 czerwca
2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 3 grudnia 2003 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 1 kwietnia 1996 r. skarzaca wystapila do Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) ze zgloszeniem
wspélnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z pézn. zm.
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Zgloszonym znakiem towarowym bylo oznaczenie stowne VITAFRUIT.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku, naleza do klas 5, 29 i 32
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowe;j klasyfikacji
towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego, i po ostatecznych modyfikacjach zgloszenia
w pismach skarzacej z dnia 30 lipca i 14 grudnia 1998 r. odpowiadaja dla kazdej
z klas nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 5: ,leki, produkty farmaceutyczne i chemiczne shuzace do celéw
zwiazanych z higiena; substancje dietetyczne i substytuty zywnosci
z przeznaczeniem do wykorzystania w medycynie; pokarm dla niemowlat;
preparaty na bazie witamin, oligoelementéw lub mineratéw dla celéw
dietetycznych oraz siuzacych jako suplementy zywnosci; koncentraty zywnosci
lub suplementy zywnoéci na bazie ziél lub herbat ziolowych do celéw
zwigzanych z ochrong zdrowia”,

— klasa 29: ,migso, ryby, martwe mieczaki i skorupiaki, dréb i dziczyzna; miesa
i kietbasy, owoce morza dréb i dziczyzna (takze konserwowe lub mrozone);
owoce i warzywa (w tym grzyby i ziemniaki, w szczegélnosci frytki oraz inne
produkty na bazie ziemniakéw) konserwowe, mrozone, suszone, gotowane lub
gotowe do spozycia; zupy lub zupy w konserwach; satatki z wedlin; dania na
bazie migsa, ryb, drobiu, dziczyzny i warzyw (takze mrozone); jaja; mieso
i koncentraty bulionéw; koncentraty z warzyw i ziola przechowywane dla celéw
kulinarnych; niebedace lekami koncentraty zywnosci lub suplementy zywnosci
na bazie zi6l, $rodki spozywcze na bazie zi6l (takze w postaci batonéw)”,

— klasa 32: ,piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe;
napoje owocowe i warzywne, soki owocowe; syropy i inne preparaty do
produkcji napojéw; napoje na bazie zi6t i witamin”.
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W dniu 5 stycznia 1998 r. zgloszenie znaku towarowego zostato opublikowane
w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 2/98.

W dniu 1 kwietnia 1998 r. druga strona postgpowania przed Izbg Odwotawcza
wniosta na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 sprzeciw wobec
rejestracji zgloszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towaréw
wymienionych w tresci zgloszenia. Jako podstawe sprzeciwu wskazano fakt istnienia
wezesniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w Hiszpanii z data pierwszen-
stwa 19 pazdziernika 1960 r. Znak ten (zwany dalej ,wczeéniejszym znakiem”),
sktadajacy si¢ z oznaczenia sfownego VITAFRUT zarejestrowany zostal dla towaréw
zaliczanych do klas 30 i 32 porozumienia nicejskiego i odpowiadajacych nastepu-
jacemu opisowi: ,bezalkoholowe i niemajace wlasciwosci terapeutycznych napoje
gazowane, niemajace wladciwosci terapeutycznych napoje zimne wszelkiego rodzaju,
gazowane, granulowane preparaty rozpuszczalne, niefermentowane soki owocowe
i warzywne (z wyjatkiem moszczu), lemoniady, oranzady, napoje zimne (z wyjatkiem
roszady), wody gazowane, woda Seidlitz i sztuczny 16d”.

W uzasadnieniu sprzeciwu druga strona postepowania przed Izba Odwolawcza
powotala sie na wzgledng podstawe odmowy rejestracji wymieniona w art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W piémie z dnia 21 pazdziernika 1998 r. skarzaca zazadala, by druga strona
postepowania przed Izbg Odwolawcza przedstawila zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 40/94 dowo6d na okoliczno$é, ze w okresie pieciu lat
poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego, wcze$-
niejszy wspélnotowy znak towarowy byl rzeczywiécie uzywany w Parstwie
Czlonkowskim, w ktérym jest on chroniony. Pismem z dnia 26 listopada 1998 r.
Wydzial Sprzeciwéw OHIM (zwany dalej ,Wydzialem Sprzeciwéw”) zazadat, by
druga strona postgpowania przed Izba Odwolawcza przedstawita stosowny dowéd
w terminie dwéch miesiecy.
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W dniu 22 stycznia 1999 r. druga strona postepowania przed Izba Odwolawcza
przedstawita OHIM szeé¢ etykiet na butelki, na ktérych widnial wczeéniejszy znak
oraz czternascie faktur i pisemnych zaméwien towaru, sposréd ktérych dziesieé
datowanych bylo sprzed 5 stycznia 1998 r.

Moca decyzji z dnia 23 sierpnia 2000 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucit zgloszenie
znaku towarowego na podstawie art. 43 ust. 5 zdanie pierwsze rozporzadzenia
nr 40/94 dla towaréw okreslanych jako ,wody mineralne i gazowane oraz inne
napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i warzywne, soki owocowe; syropy i inne
preparaty do produkcji napojoéw; napoje na bazie ziét i witamin”. W zakresie,
w jakim Wydziat Sprzeciwéw odrzucit zgtoszenie, uznal on po pierwsze, ze druga
strona postgpowania przed Izba Odwolawcza przedstawita dostateczne dowody na
okolicznos¢ rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku w rozumieniu art. 43
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 dla towaréw okre$lanych jako ,niefermentowane
soki owocowe i warzywne, lemoniady i oranzady”, po drugie za$, ze towary te byly po
czgsci podobne, a po czgsci identyczne z towarami okre$lanymi jako ,wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i warzywne,
soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojéw; napoje na bazie ziét
i witamin”, o ktérych mowa w zgloszeniu i ze w zwiazku z tym wystepowato
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do tych oznaczer
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

W dniu 23 paZdziernika 2000 r. skarzgca odwolala si¢ od decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw do OHIM na podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94. W tresci
odwotania zazadata ona, by Izba Odwolawcza uchylita t¢ decyzje w czesci, w ktérej
odrzuca si¢ w niej zgloszenie i ewentualnie by uchylita t¢ decyzje w czeéci, w ktérej
odrzuca si¢ zgloszenie w odniesieniu do towaréw okreglanych jako ,napoje na bazie
zi6l i witamin”.

Mocg decyzji z dnia 8 kwietnia 2002 r. (zwanej dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza
Izba Odwotawcza OHIM oddalifa odwolanie. Przychylita si¢ ona co do zasady do
stanowiska przyjetego w decyzji Wydzialu Sprzeciwéw podkreslajac jednak, ze fakt
uzywania wczesniejszego znaku wykazany zostal jedynie w odniesieniu do towaréw
okreslanych jako ,koncentraty sokéw” (,juice concentrate”).
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,

— ewentualnie o stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji w czgéci, w ktdrej
oddala si¢ w niej odwotanie w zakresie, w jakim zawiera ono Zadanie uchylenia
decyzji Wydziatu Sprzeciwéw w odniesieniu do towaréw okreslanych jako
»hapoje na bazie zi6l i witamin”,

— obciagzenie OHIM kosztami postgpowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzacej kosztami postgpowania.

Co do prawa

W uzasadnieniu swojej skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty. Zarzut pierwszy
podniesiony w uzasadnieniu zadania gléwnego dotyczy naruszenia art. 43 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94. Zarzut ten podzielony zostal na dwie czesci. Pierwsza
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czgs¢ dotyczy faktu, iz OHIM wzial pod uwage jako ,rzeczywiste uzywanie” znaku
towarowego uzywanie go przez osobg trzeci, przy czym nie zostalo wykazane, by
wlhadciciel tego znaku wyrazit na to zgode. Czeé¢ druga dotyczy niewlasciwej
interpretacji przez OHIM pojecia ,rzeczywistego uzywania”. Drugi zarzut, ktéry
zostal podniesiony w uzasadnieniu zadania ewentualnego, dotyczy naruszenia art. 8
ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

W przedmiocie zarzutu naruszenia art. 43 ust. 2 rozporzgdzenia nr 40/94

W przedmiocie czgéci pierwszej zarzutu dotyczacej niestusznego wzigcia pod uwage
przez Izbe Odwolawczg uzywania znaku towarowego przez osobe trzecia

— Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze z treéci faktur przedstawionych przez druga strone
postepowania przed Izba Odwotawcza wynika, iz wczesniejszy znak wykorzystywany
byl przez spélke Industrias Espadafor, SA, nie za§ przez samego wlaéciciela
wczesniejszego znaku towarowego tj. Juana Espadafora Cabe. Druga strona
w postgpowaniu przed Izba Odwolawcza byla zatem osoba fizyczna, podczas gdy
podmiotem wykorzystujacym wczesniejszy znak byta spétka. Ponadto, zdaniem
skarzacej, druga strona postgpowania przed Izba Odwolawcza nie wykazata, by
uzywanie wczeéniejszego znaku odbywalo si¢ za jej zgoda, jako whasciciela tego
znaku, w rozumieniu art. 15 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

Na rozprawie skarzaca dodala, ze w swoich pismach przedstawionych
w postepowaniu przed OHIM datowanych 22 wrzeénia 1999 r. i 22 grudnia
2000 r. stwierdzita ona, iz druga strona postepowania przed OHIM nie wykazala
rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku przez nig samg. Na tej podstawie
twierdzi ona, iz omawiana czg§¢ zarzutu dotyczacego naruszenia art. 43 rozporza-
dzenia nr 40/94 nie zostata zgloszona po terminie.
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OHIM twierdzi, ze omawiana cze$é zarzutu jest niedopuszczalna na podstawie
art. 135 ust. 4 regulaminu Sadu z uwagi na to, Ze nie zostala podniesiona ani
w postepowaniu w sprawie sprzeciwu ani w toku postepowania przed Izba
Odwolawcza.

Jedli zaé chodzi o meritum tej cze$ci zarzutu, OHIM jest zdania, Ze na podstawie
okolicznosci, iz w toku postepowania w sprawie sprzeciwu wnoszacy sprzeciw jest
w stanie wykaza¢ fakt uzywania wczeéniejszego znaku, mozna wnioskowa¢, iz
uzywanie mialo miejsce za zgoda whaiciciela tego znaku. Wniosek taki moze by¢
obalony tylko wéwczas, gdy zglaszajacy znak towarowy wyraznie mu zaprzecza.

— Ocena Sadu

Zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 w zw. z art. 15 ust. 1 tego
rozporzadzenia sprzeciw wobec rejestracji wspélnotowego znaku towarowego
odrzuca sig jesli whgciciel wezeéniejszego znaku nie przedstawi dowodu na to, ze
w okresie pigciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego, wczeéniejszy znak towarowy byl przez niego rzeczywiscie uzywany.
Jesli zas wiadciciel wczesniejszego znaku wykaze powyzsza okoliczno$¢, OHIM
przystepuje do analizy podstaw odmowy rejestracji, na ktére powolat si¢ wnoszacy
sprzeciw.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 w zw. z art. 43 ust. 3 tego
rozporzadzenia uZywanie wczeéniejszego znaku krajowego przez osobg trzecig
za zgoda whadciciela tego znaku uwazane jest za uzywanie go przez wiasciciela.
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Na wstepie nalezy stwierdzi¢, ze zgodnie z orzecznictwem Sadu, zakres badania,
ktére zobowigzana jest przeprowadzi¢ izba odwolawcza OHIM w odniesieniu do
decyzji, od ktérej sie odwotano (w niniejszym przypadku jest to decyzja Wydziatu
Sprzeciwéw) nie zalezy od tego, czy strona odwolujaca sie podniosta wobec tej
decyzji okreslony zarzut, w ktérym poddata krytyce dokonany przez jednostke
OHIM orzekajaca w pierwszej instancji sposob wyktadni danego przepisu, jego
zastosowanie lub ocene dowoddéw [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM-LHS (UK) (KLEENCARE),
Rec. str. 11-3253, pkt 32]. Dlatego tez nawet jesli strona wnoszaca odwolanie nie
podniosta okre$lonego zarzutu, izba odwolawcza jest jednak zobowigzana do
zbadania, czy w kontekscie wszystkich istotnych okolicznosci faktycznych
i prawnych w chwili rozpatrywania odwotania moze by¢ zgodnie z prawem wydana
nowa decyzja zawierajaca to samo rozstrzygniegcie, co decyzja bedaca przedmiotem
odwotania (ww. wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 29). W ramach powyzszego
badania nalezy réwniez ustali¢, czy w $wietle okolicznoéci faktycznych i dowodéw
przedstawionych przez druga strone postepowania przed Izba Odwolawcza mozna
uznad, iz wykazala ona fakt rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku czy to
przez jego wlasciciela, czy to przez upowazniona osobe trzecia w rozumieniu art. 43
ust. 2 i 3 w zw. z art. 15 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94. Z powyzszego wynika, ze
pierwsza czg$¢ omawianego zarzutu jest dopuszczalna.

Z kolei na pytanie, czy stwierdzenie, zgodnie z ktérym ani w postepowaniu przed
Wydzialem Sprzeciwéw, ani w postepowaniu przed Izba Odwolawcza, skarzaca nie
zakwestionowala istnienia zgody udzielonej przez whasciciela wezeéniejszego znaku,
ma znaczenie dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy, odpowiedzi nalezy udzieli¢
w ramach badania meritum sprawy.

Na podstawie faktur przedstawionych przez druga strong postepowania przed Izbg
Odwolawcza nalezy stwierdzié, ze sprzedaz towaréw oznaczonych wczeéniejszym
znakiem dokonywana byla przez spétke Industrias Espadafor, SA, nie za$ przez
wlasciciela tego znaku, mimo ze jego nazwisko figuruje réwniez w nazwie tej sp6iki.
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Je$li wnoszacy sprzeciw powoluje sig na fakt uzywania wezeéniejszego znaku przez
osobg trzecia jako na rzeczywiste uzywanie w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 40/94, nalezy domniemywa¢, ze uzywanie to odbywalo si¢ za jego
zgoda.

W kwestii prawdziwosci tego domniemania nalezy stwierdzi¢, iz jest rzecza
oczywista, ze gdyby uzywanie wczesniejszego znaku, ktérego dowdd stanowia
faktury przedstawione w postgpowaniu przed OHIM, odbywalo si¢ bez zgody
whasciciela tego znaku, czyli z naruszeniem jego praw, spélka Industrias Espadafor,
SA powinna byé¢ zainteresowana nieujawnianiem dowoddéw takiego uzywania
wlaécicielowi. Dlatego tez wydaje si¢ malo prawdopodobne, by wlasciciel znaku
byt w stanie przedstawi¢ dowody na uzywanie tego znaku sprzecznie z jego wola.

OHIM mégt oprze¢ si¢ na tym domniemaniu tym bardziej, ze skarzaca nie
zaprzeczyla, by uzywanie wcze$niejszego znaku przez spélke Industrias Espadafor,
SA odbywalo si¢ za zgoda wnoszacego sprzeciw. Ogélne twierdzenie przez skarzaca
w toku postgpowania przed OHIM, ze wnoszacy sprzeciw nie wykazal dostatecznie
faktu rzeczywistego uzywania przezeni wcze$niejszego znaku nie jest w tym
wzgledzie wystarczajace.

Z akt sprawy wynika, ze skarzaca w sposéb bardzo precyzyjny poddata krytyce
wykazany rozmiar sprzedazy dokonanej przy uzyciu wcze$niejszego znaku —
twierdzac, ze byla zbyt mala, a takze jakoéé przedstawionych dowodéw. Jednak
z tresci pism przedstawionych przez skarzaca w toku postepowania przed OHIM nie
da si¢ wywnioskowaé, by skarzgca zwracala uwage OHIM na okolicznoé¢, iz
chodzito o uzywanie przez osobe trzecia czy tez by wyrazala ona watpliwosci co do
istnienia zgody wladciciela tego znaku na takie uzywanie.

Powyzsze czynniki zdecydowaly o tym, ze Izba Odwolawcza miata wystarczajaco
solidne podstawy, by uznaé, iz uzywanie wcze$niejszego znaku odbywalo si¢ za
zgoda wladciciela tego znaku.

II - 2824



29

30

31

SUNRIDER PRZECIWKO OHIM — ESPADAFOR CABA (VITAFRUIT)

Z powyzszego wynika, ze pierwsza czeéé zarzutu dotyczacego naruszenia art. 43
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 podlega oddaleniu jako bezzasadna.

W przedmiocie drugiej czgéci zarzutu dotyczacej niewladciwej interpretacji przez
Izbe Odwotawcza pojecia ,rzeczywistego uzywania”

— Argumenty stron

Skarzaca twierdzi po pierwsze, ze etykiet przedstawionych przez druga strone
postepowania przed Izba Odwolawczg nie nalezato uwzglednia¢ w ramach materiatu
dowodowego z uwagi na to, ze nie byly one opatrzone data. Ponadto skarzaca
podkresla, ze druga strona nie przedstawila dowodéw na to, ze etykiety te byly
rzeczywiScie wykorzystywane na potrzeby sprzedazy na terenie Hiszpanii towaréw
oznaczanych wczeéniejszym znakiem w okresie, ktéry ma znaczenie dla rozstrzyg-
nigcia niniejszej sprawy. Na rozprawie skarzaca dodala, ze druga strona
postgpowania przed Izbg Odwotawcza powinna byla dolaczyé do przedstawionych
przezefn dowodéw o$wiadczenie, z ktérego wynikatoby, iz etykiety te byly
wykorzystywane na rynku hiszpariskim we wskazanym wyzej okresie.

Po drugie skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza niestusznie uznala, iz skala
wykorzystania wczesniejszego znaku, na jaka wskazuja przedstawione przez druga
strong postepowania przed Izba Odwolawcza dowody, byta dostateczna, by méc
stwierdzi¢, ze chodzi tu o rzeczywiste uzywanie w rozumieniu art. 43 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94. Skarzaca zwraca w tym wzgledzie uwage na okolicznoéé, ze
druga strona postgpowania przed Izba Odwolawcza nie przedstawila o$wiadczenia
dotyczacego wielkosci rocznego obrotu z tytulu sprzedazy towaréw oznaczanych
wezedniejszym znakiem. Ponadto wskazuje ona na fakt, iz przedstawione przez
druga strong postepowania przed Izba Odwotawcza faktury dotycza sprzedazy
towaréw oznaczonych tym znakiem w odno$nym okresie na kwote zaledwie okolo
5400 EUR. Na rozprawie skarzaca sprecyzowata wysoko$¢ tej kwoty stwierdzajac, ze
obrét ze sprzedazy omawianych towaréw wyni6st okoto 3500 EUR w roku 1996 oraz
1300 EUR w roku 1997.
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Po trzecie skarzaca stwierdza, ze przedstawione przez druga strong postgpowania
przed Izba Odwolawcza faktury nie wskazuja w zaden sposéb na to, w jakim
ksztalcie znak wczeéniejszy byt uzywany.

Whreszcie skarzaca jest zdania, ze zaskarzona decyzja pozostaje w sprzecznosci
z decyzja Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 26 wrzeénia 2001 r. w sprawie
R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), w ktdrej uwzgledniono stosunek miedzy
wielkoscia obrotu przedsigbiorstwa postugujacego si¢ wcze$niejszym znakiem
osiagnietego z tytulu sprzedazy towaréw nim oznaczonych a calkowita wielko$cia
obrotu osiagnietego przez to przedsigbiorstwo.

OHIM odpowiada, ze jeli chodzi o sposdb i miejsce wykorzystania wczesniejszego
znaku, z akt sprawy wynika, iz znak ten uzywany byl na odno$nym terytorium — tj.
na terenie Hiszpanii — jako znak stowny, a co za tym idzie, uzywany byt
w zarejestrowanej postaci.

Co si¢ za§ tyczy skali korzystania z wcze$niejszego znaku, OHIM przyznaje, iz
sprzedaz towaréw oznaczonych wcze$niejszym znakiem w calym odno$nym okresie
nie byla duza, a ponadto e przedstawione faktury dotycza jedynie sprzedazy
dokonanej na rzecz jednego klienta. OHIM uwaza jednak, ze wcze$niejszy znak
uzywany byl na tyle czesto, by méc stwierdzi¢, ze doszlo do rzeczywistego uzywania.

— Ocena Sadu

Jak wynika z treéci motywu dziewiatego rozporzadzenia nr 40/94 prawodawca uznat,
iz ochrona wczeéniejszego znaku towarowego uzasadniona jest tylko wéwczas, gdy
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znak ten jest rzeczywiscie uzywany. W zgodzie z zapisem tego motywu art. 43 ust. 2
i 3 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze zglaszajacy wspélnotowy znak towarowy
moze Zada¢ przedstawienia dowodu na to, ze w okresie pieciu lat poprzedzajacych
publikacje zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego, wobec ktérego zgloszono
sprzeciw, wczedniejszy wspdlnotowy znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany na
terytorium, na ktérym jest chroniony [wyrok Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie T-39/01Kabushiki Kaisha Fernandes przeciwko OHIM — Harrison
(HIWATT), Rec. str. 11-5233, pkt 34].

Zgodnie z zasada 22 ust. 2 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia
13 grudnia 1995 wykonujacego rozporzadzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1)
dowody uzywania zawierajg wskazanie miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru
uzywania wczesniejszego znaku towarowego. Wnoszacy sprzeciw nie ma natomiast
obowiazku zlozenia pisemnego o$wiadczenia co do wielkoéci obrotéw zrealizowa-
nych przy wykorzystaniu wczesniejszego znaku. Artykut 43 ust. 2 i art. 76
rozporzadzenia nr 40/94, jak réwniez zasada 22 ust. 3 rozporzadzenia nr 2868/95
pozostawiaja wnoszacemu sprzeciw wybér takiego sposobu wykazania, ze
w odno$nym okresie wcze$niejszy znak towarowy byl rzeczywidcie uzywany, ktéry
wyda mu si¢ najbardziej whasciwy. Dlatego tez nie mozna zgodzi¢ sie z zarzutami
skarzacej dotyczacymi braku o$wiadczenia w sprawie calkowitej wielkosci obrotéw
z tytulu sprzedazy towar6éw z wykorzystaniem wczesniejszego znaku.

Przy dokonywaniu wyktadni pojecia ,rzeczywistego uzywania” nalezy wziagé¢ pod
uwage okoliczno$¢, ze ustanawiajgc wymég uprzedniego rzeczywistego uzywania
wezedniejszego znaku towarowego, aby na znak ten mozna bylo powolaé sie
w sprzeciwie, prawodawca dzialat z intencja ograniczenia konfliktéw miedzy dwoma
znakami w sytuacji, w ktérej nie istnieje ku temu zadne gospodarcze uzasadnienie
wynikajace z aktywnego funkcjonowania znaku na rynku [wyrok Sadu z dnia
12 marca 2003 r. w sprawie T-174/01 Goulbourn przeciwko OHIM — Redcats (Silk
Cocoon), Rec. str. 11-789, pkt 38]. Jednak celem tego przepisu nie jest ani ocena
sukcesu handlowego ani kontrola strategii gospodarczej danego przedsigbiorstwa,
ani tez zastrzezenie ochrony znakéw towarowych wylgcznie dla sytuacji, w ktérych
dochodzi do gospodarczego wykorzystania tych znakéw na duza skale.
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Zgodnie z tym, co stwierdzone zostato w wyroku Trybunalu z dnia 11 marca 2003 r.
w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. str. [-2439 dotyczacym wykladni art. 12 ust. 1
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.
U. 1989, L 40, str. 1), ktérego tre$¢ normatywna odpowiada co do zasady tresci
art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, o rzeczywistym uzywaniu znaku towarowego
mozna méwi¢ wéwczas, gdy znak ten uzywany jest zgodnie ze swoja podstawowa
funkcja, jaka jest wskazywanie na pochodzenie towaréw lub ustug, dla ktérych zostat
on zarejestrowany, celem stworzenia lub utrzymania rynku zbytu dla tych towaréw
lub ustug z wylaczeniem uzywania symbolicznego, ktérego jedynym celem jest
utrzymanie prawa ochronnego do znaku towarowego (ww. wyrok w sprawie Ansul,
pkt 43). W tym wzgledzie wymodg rzeczywistego uzywania oznacza, ze znak
towarowy powinien by¢ uzywany — w postaci, w jakiej jest on chroniony na
odnoénym terytorium — publicznie i na zewnatrz (ww. wyroki w sprawie Ansul,
pkt 37 oraz Silk Cocoon przeciwko OHIM, pkt 39).

Ocena, czy uzywanie bylo ,uzywaniem rzeczywistym” powinna by¢ oparta na
wszystkich faktach i okolicznosciach, na podstawie ktérych mozna ustali¢, czy znak
byt faktycznie wykorzystywany gospodarczo, w szczegdlnoéci za§ powinna ona
uwzgledniaé sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze ekono-
micznym za uzasadnione dla utrzymania lub stworzenia rynku zbytu dla towaréw
lub ustug chronionych danym znakiem towarowym, nature tych towaréw lub ustug,
cechy danego rynku oraz skale i czestotliwoéé wykorzystania znaku (ww. wyrok
w sprawie Ansul, pkt 43).

Jedli za$ chodzi o zakres uzywania wczeéniejszego znaku, nalezy mie¢ na uwadze
w szczeg6lnosci rozmiar sprzedazy dokonanej z wykorzystaniem tego znaku oraz
dtugo$¢ okresu, w ktérym uzywanie miato miejsce, a takze czestotliwod¢ uzywania.

By méc w konkretnym przypadku dokona¢ oceny, czy mamy do czynienia
z rzeczywistym uzywaniem wczeéniejszego znaku nalezy dokonaé catosciowej oceny
przy uwzglednieniu wszystkich istotnych w danej sprawie czynnikéw. Ocena taka
zaktada pewna wspélzaleznosé czynnikéw branych pod uwage. I tak, niewielka ilos¢
towaréw sprzedanych z danym znakiem moze byé zrekompensowana duza
intensywnoécia badZ regularno$cia wykorzystania znaku i odwrotnie. Ponadto
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zarébwno wielkoéci obrotéw, jak i ilo§¢ towaréw oznaczonych wczesniejszym
znakiem, ktéra zostala sprzedana, nie nalezy ocenia¢ w oderwaniu od okolicznoéci,
lecz przy uwzglednieniu innych istotnych czynnikéw takich jak rozmiar prowa-
dzonej dzialalnosci gospodarczej, mozliwosci produkcyjne lub mozliwosci
w zakresie sprzedazy, stopieri dywersyfikacji wykorzystujacego przedsiebiorcy
wykorzystujacego znak, jak réwniez cechy towaru lub ustugi na odnos$nym rynku.
Dlatego tez Trybunal stwierdzil, ze aby dane uzywanie moglo by¢ uznane za
wizeczywiste”, nie zawsze musi ono by¢ uiywaniem na duza skale (ww. wyrok
w sprawie Ansul, pkt 39).

W $wietle powyzszych rozwazani nalezy przystapi¢ do zbadania, czy OHIM stusznie
uznal, ze przy pomocy przedstawionych dowodéw druga strona postepowania przed
OHIM wykazata fakt rzeczywistego uzywania wczeéniejszego znaku.

W zwigzku z tym, ze zlozone przez skarzaca zgloszenie znaku towarowego
opublikowane zostalo w dniu 5 stycznia 1998 r., okres piecioletni, o ktérym mowa
w art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 rozciaga si¢ od 5 stycznia 1993 r. do
4 stycznia 1998 r. (w dalszej czesci zwany jest on ,odnosnym okresem”).

Zgodnie z trescig art. 15 ust. 1 tego rozporzadzenia, jezeli rzeczywiste uzywanie byto
zawieszone przez nieprzerwany okres pieciu lat, wspélnotowy znak towarowy
podlega sankcjom przewidzianym w tym rozporzadzeniu. Zatem aby unikna¢ tych
sankcji wystarczy, by znak byt rzeczywiscie uzywany przez czeéé odnoénego okresu.

Z faktur przedstawionych przez druga strong postepowania przed OHIM wynika, ze
znak towarowy byl uzywany miedzy koricem miesiaca maja 1996 r. a polowa
miesigca maja 1997 r,, to jest przez okres jedenastu i pél miesiecy.
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Wynika z nich réwniez, ze dostawy przeznaczone byly dla klienta w Hiszpanii i ze
fakturowane byly w hiszpariskich pesetach. Na tej podstawie mozna stwierdzi¢, ze
towary przeznaczone byly na rynek hiszpanski, ktéry stanowit odnosny rynek.

Jedli chodzi o wielko$¢ sprzedazy, ksztaltuje si¢ ona na poziomie nieprzekraczajacym
4800 EUR, co odpowiada sprzedazy 293 jednostek zwanych w treéci faktur ,cajas”
(»skrzynie”), z ktérych kazda zawierata 12 sztuk, tj. Iacznie 3 516 sztuk, po cenie 227
peset hiszpanskich (1,36 EUR) bez VAT za sztuke. Mimo ze sprzedaz odbywata si¢ na
stosunkowo niewielka skale, na podstawie przedstawionych faktur mozna stwierdzi¢,
ze ujete w nich towary sprzedawane byly w sposéb ciagly przez okres przekraczajacy
jedenaécie miesiecy, ktéry to okres nie jest ani szczeg6lnie krétki, ani szczegdlnie
bliski publikacji zgtoszenia wspélnotowego znaku towarowego zloZonego przez
skarzaca.

Dokonana sprzedaz stanowi uzywanie, ktérego obiektywnym celem jest utrzymanie
rynku zbytu dla omawianych towaréw. Rozmiar tej sprzedazy rozpatrywany
w kontekécie dtugosci i czestotliwoéci uzywania nie jest na tyle niewielki, by mozna
bylo uznaé, ze jest to uzywanie czysto symboliczne, minimalne lub fikcyjne, ktérego
jedynym celem jest utrzymanie ochrony prawa do znaku.

To samo dotyczy faktu, ze faktury wystawiane byly na jednego tylko klienta.
Wystarczy, ze uzywanie znaku towarowego ma charakter publiczny i skierowane jest
na zewnatrz, nie za§ wylacznie do wewnatrz przedsigbiorstwa wiasciciela
wezeéniejszego znaku lub w ramach sieci dystrybucji nalezacej do tego przedsig-
biorstwa lub przezeri kontrolowanej. W niniejszej sprawie skarzaca nie twierdzila, ze
odbiorca faktur nalezy do drugiej strony postepowania przed OHIM i nic nie
wskazuje na to, by tak bylo. Dlatego tez nie ma potrzeby opiera¢ si¢ na wysunigtym
przez OHIM na rozprawie twierdzeniu, zgodnie z ktérym klient jest znaczacym
dostawca do supermarketéw hiszpanskich.
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Jesli za$ chodzi o sposéb uzywania wczeéniejszego znaku, towary wymienione
w tresci faktur oznaczone sa jako ,concentrado” (koncentrat), po ktérym to
okresleniu nastgpuje wskazéwka dotyczaca smaku [,kiwi”, ,menta” (mieta),
»granadina” (grenadyna), ,maracuya”, ,lima” (limonka) lub ,azul trop.”]
a nastepnie stowo ,vitafrut” w cudzysfowie. Oznaczenie to pozwala na stwierdzenie,
ze towarami, o ktére chodzi sa réznego rodzaju skoncentrowane soki owocowe
i koncentraty sokéw.

Ponadto z etykiet przedstawionych przez druga strone postgpowania wynika, Ze
chodzi o réznego rodzaju skoncentrowane soki przeznaczone dla konsumentéw
koricowych, nie za§ o koncentraty sokéw przeznaczone dla wytwércéw sokéw
owocowych, albowiem na etykietach tych widnieje wskazéwka ,bebida concentrada
para diluir 1 + 3" (,skoncentrowany napéj do rozciericzania w proporcji 1 do 3”), co
oznacza, Ze napdj jest wyraznie przeznaczony dla koricowego konsumenta.

Jak zauwazyla skarzaca na etykietach nie ma zadnej daty. Dlatego tez zagadnienie,
czy na etykietach widnieja zwykle daty — co utrzymuje skarzaca, a czemu przeczy
OHIM — nie ma znaczenia dla rozstrzygniecia niniejszej sprawy. Jednak mimo ze
etykiety same w sobie nie stanowia wystarczajacego dowodu, moga one pelnié
funkcj¢ pomocnicza w stosunku do innych dowodéw przedstawionych
w postepowaniu przed OHIM.

Z powyzszego wynika, ze druga strona postgpowania przed Izba Odwolawcza
wykazala, Ze za jej zgoda dokonano w okresie od maja 1996 r. do maja 1997 r.
sprzedazy ok. 300 jednostek po 12 sztuk kazda réznego rodzaju skoncentrowanych
sokéw owocowych na rzecz klienta hiszpaniskiego, z ktérej to sprzedazy osiagnieto
obrét w wysokosci ok. 4800 EUR. Mimo ze wczeéniejszy znak uzywany byl na
ograniczong skale i ze przydalyby si¢ dodatkowe dowody dotyczace sposobu
uzywania tego znaku w odno$nym okresie, to jednak przedstawione przez druga
strong postgpowania okolicznosci i dowody sg wystarczajace, by stwierdzié, ze znak
ten byl rzeczywiscie uzywany. W konsekwencji nalezy uzna¢, ze OHIM slusznie
stwierdzit w zaskarzonej decyzji, iz wczeéniejszy znak byl rzeczywiécie uzywany
w odniesieniu do czgéci towaréw, dla ktérych zostat on zarejestrowany, a mianowicie
w odniesieniu do sokéw owocowych.

IT - 2831



55

56

57

58

WYROK Z DNIA 8.7.2004 r, — SPRAWA T-203/02

Jesli chodzi o podnoszong sprzeczno$é miedzy zaskarzona decyzja a decyzja
Czwartej Izby Odwolawczej OHIM wydang w sprawie R 578/2000-4 (HIPOVITON/
HIPPOVIT), nalezy zauwazy¢, ze Sad stwierdzil niewazno$¢ tej decyzji w wyroku
z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01 MFE Marienfelde przeciwko OHIM —
Vetoquinol (HIPOVITON), Zb.Orz. str. 11-2787.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy uznaé, Ze druga czeé¢ omawianego zarzutu
jest bezzasadna. W zwigzku z powyzszym Zadanie giéwne dotyczace stwierdzenia
niewaznoéci zaskarzonej decyzji nalezy oddali¢.

Wobec faktu, ze pierwszy zarzut jest bezzasadny nalezy dokona¢ analizy Zadania
ewentualnego dotyczacego stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji w czesci
w zwiazku z zarzucanym naruszeniem art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze miedzy towarami dla oznaczania ktérych uzywano wczesniej-
szego znaku tj. ,koncentratami sokéw” a towarami okreslanymi jako ,napoje na
bazie ziét i witamin”, o ktérych mowa w zgloszeniu wystepuje co najwyzej niewielkie
podobienistwo.
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Twierdzi ona po pierwsze, ze towary te réznig si¢ pod wzgledem swej natury, jako ze
koncentraty sokéw sa zazwyczaj wytwarzane na bazie owocéw, podczas gdy ,napoje
na bazie ziét i witamin” produkuje si¢ na bazie wody i — odpowiednio — ziél lub
skladnikéw syntetycznych. Ponadto skarzgca twierdzi, ze do wytwarzania tych
rézniacych si¢ od siebie produktéw potrzeba innych maszyn i urzadzer oraz
specyficznego know-how.

Skarzaca stwierdza po drugie, Ze omawiane towary maja inne przeznaczenie.
Koncentraty sokéw wykorzystywane sa bowiem do robienia napojéw orzezwiaja-
cych, podczas gdy napoje na bazie zi6t i witamin spozywane sa przede wszystkim
w celach dietetycznych, kosmetycznych lub leczniczych.

Réznice migdzy omawianym towarami odzwierciedla zdaniem skarzacej fakt, iz
przeznaczone sa one dla innych nabywcéw tj. dla wytwércéw sokéw owocowych
w przypadku koncentratéw sokéw oraz dla konsumentéw koricowych w przypadku
napojéw na bazie zi6l i witamin. Jednak z uwagi na to, ze koncentraty sokéw
nabywane sa réwniez przez konsument6w konicowych, skarzaca podnosi, iz kanaly
dystrybugji tych sokéw sa inne niz w przypadku napojéw na bazie zi6t i witamin.
Twierdzi ona, ze pierwsze z nich sprzedawane sa w supermarketach, drugie za$
przeznaczone s3 raczej do sprzedazy w drogeriach lub sklepach z dietetycznymi
$rodkami spozywczymi. Nawet w przypadku sprzedazy na terenie tego samego
sklepu towary te umieszczone bylyby w innych dziatach.

OHIM jest zdania, ze koncentraty sokéw i soki owocowe oraz ,napoje na bazie ziét
i witamin”, o ktérych mowa w zgloszeniu znaku towarowego, sa towarami
podobnymi.
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Ocena Sadu

Zgodnie z treicig art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w razie sprzeciwu
whasciciela wezeéniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego nie
rejestruje sig, jesli towary lub ustugi objete zgloszeniem sg identyczne lub podobne
do towaréw lub ustug, dla ktérych zarejestrowany zostal wcze$niejszy znak
towarowy i jesli stopienn podobieristwa miedzy tymi znakami jest na tyle wysoki,
by mozna bylo uzna¢, ze istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w biad kregu
odbiorcéw na terytorium, na ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporzadzenia nr 40/94 ,wczeéniejsze znaki
towarowe” oznaczaja znaki towarowe zarejestrowane w Parstwie Czlonkowskim,
w odniesieniu do ktérych data zlozenia wniosku o rejestracje jest wczeéniejsza od
daty wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego.

W niniejszej sprawie przedstawiona przez skarzaca krytyka stanowiska Izby
Odwolawczej dotyczy wylacznie kwestii ewentualnego podoblenstwa miedzy
towarami okreslanymi jako ,napoje na bazie zi6t i witamin”, o ktérych mowa
w zgloszeniu, oraz towarami w odniesieniu do ktérych wczeéniejszy znak towarowy
byt rzeczywicie uzywany, a mianowicie ,sokami owocowymi” (pkt 19 i 20
zaskarzonej decyzji).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu oceny podobieristwa
towaréw lub ustug nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne czynniki charakteryzujace
wzajemny stosunek tych towaréw lub ustug. Czynniki te obejmuja w szczeg6lnosci
charakter towardw, ich przeznaczenie, sposéb uzywania, podobnie jak to, czy towary
te konkuruja ze sobg, czy tez si¢ uzupelniaja (zob. wyrok Trybunatu z dnia
29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 23).

W niniejszej sprawie, jak zostalo stwierdzone w pkt 52 powyzej, wczeéniejszy znak
uzywany byt dla oznaczania skoncentrowanych sokéw owocowych przeznaczonych
dla konsumentéw koncowych, nie za§ dla oznaczania koncentratéw sokéw
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owocowych przeznaczonych dla wytwércéw sokéw owocowych. Dlatego tez nie
mozna zgodzi¢ sie ze skarzaca w jej twierdzeniu, iz omawiane towary przeznaczone
sa dla innych nabywcéw tj. producentéw w przypadku koncentratéw sokéw
i konsumentéw koncowych w przypadku napojéw na bazie ziél i witamin.

Dalej nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala, iz omawiane towary
majg takie samo przeznaczenie polegajace na gaszeniu pragnienia i ze w duzym
stopniu konkuruja one miedzy soba. Jedli za§ chodzi o nature tych towaréw i sposéb
ich wykorzystania, w obydwu przypadkach mamy do czynienia z napojami
bezalkoholowymi, spozywanymi zwykle w postaci schlodzonej, ktérych skladniki
rzeczywiscie roznig si¢ miedzy soba w wigkszosci przypadkéw. Rézny skiad tych
produktéw nie zmienia jednak faktu, iz s to substytuty z uwagi na to, ze sluzg
zaspokajaniu tych samych potrzeb.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza uznawszy, iz omawiane towary sa
podobne, nie dopuscita si¢ zadnego bledu w ocenie. Dlatego tez nalezy stwierdzi¢, ze
zarzut niniejszy jest bezzasadny i — w konsekwencji — oddali¢ takze zadanie
ewentualne.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrata sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obcigzyé ja kosztami postepowania
w calosci.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZE] INSTANCIJI (druga izba)

orzeka co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Pirrung Meij Forwood

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 lipca 2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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