MFE MARIENFELDE PRZECIWKO OHIM — VETOQUINOL (HIPOVITON)

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

W sprawie T-334/01

MEFE Marienfelde GmbH, z siedzibg w Hamburgu (Niemcy), reprezentowana przez
adwokatéw S. Rojahna oraz S. Freytaga,

strona skarzaca,

przeciwko

Urz¢dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewngtrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez E. Joly'ego oraz G. Schneidera,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izbag Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta jest:

Vétoquinol AG, dawna Chassot AG, z siedzibg w Bernie (Szwajcaria), reprezento-
wana przez adwokata A. Kockldunera,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
26 wrze$nia 2001 r. (sprawa R 578/2000-4) wydang w postgpowaniu w sprawie
sprzeciwu miedzy MFE Marienfelde GmbH a Vétoquinol AG,

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

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

sekretarz: D. Christensen, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga i replikq zlozonymi w sekretariacie Sadu odpowiednio
w dniach 24 grudnia 2001 r. i 29 lipca 2002 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge i duplika zlozonymi przez OHIM
w sekretariacie Sadu odpowiednio w dniach 24 kwietnia i 30 paZdziernika 2002 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge i duplika zlozonymi przez interwenienta
w sekretariacie Sadu odpowiednio w dniach 22 kwietnia i 29 paZdziernika 2002 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 listopada 2003 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 30 grudnia 1996 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
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str. 1), z p6Zn. zm., interwenient, dziatajgcy pod dawna nazwa, tj. Chassot AG, zlozyl
do Urzgdu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego.

Przedmiotem zgloszenia znaku towarowego byto stowne oznaczenie HIPOVITON.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do klasy 31
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja nastgpujacemu opisowi: ,pasza dla
zwierzat”.

W dniu 11 maja 1998 r. zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane
w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych.

W dniu 11 sierpnia 1998 r., na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94,
skarzaca wniosta sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego
w stosunku do wszystkich towaréw objetych zgloszeniem. Podstawa sprzeciwu bylo
istnienie znaku towarowego zarejestrowanego w Niemczech w dniu 17 maja 1972 r.
z datq pierwszenstwa od dnia 16 maja 1969 r. Znak ten (zwany dalej ,wczeéniejszym
znakiem towarowym”), skladajacy si¢ z oznaczenia stownego HIPPOVIT, zostal
zarejestrowany dla towaréw z klasy 31 w rozumieniu porozumienia nicejskiego
i odpowiada nastepujagcemu opisowi: ,pasza dla zwierzat”.

W uzasadnieniu sprzeciwu skarzaca podniosta wzgledna podstawe odmowy
rejestracji okreslona w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Pismem z dnia 15 marca 1999 r. interwenient zazadal od skarzgcej przedstawienia
dowodu zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, Ze w okresie pieciu lat
poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego wczes-
niejszy znak towarowy byt rzeczywiScie uzywany w Panstwie Czlonkowskim,
w ktérym znak ten jest chroniony. Pismem z dnia 8 kwietnia 1999 r. Wydzial
Sprzeciwéw OHIM (zwany dalej ,Wydzialem Sprzeciwéw”) wezwat skarzaca do
dostarczenia tego dowodu w terminie dwéch miesigcy.

W dniu 4 maja 1999 r. skarzaca przekazata OHIM, po pierwsze, cztery foldery
reklamowe opatrzone wczesniejszym znakiem towarowym, aczkolwiek litera ,O”
byta w nich ozdobiona wizerunkiem glowy i przedniej czesci konia. Po drugie,
skarzaca przedstawita strong tytulowa ,Marienfelder Tierfutter Programm” (,Pasza
dla zwierzat — program Marienfelder”) wraz z zalaczonym formularzem
zaméwienia oraz broszura reklamowsa ,Ich liebe Pferde von A bis Z” (,Kocham
konie od A do Z”). Po trzecie, przedstawila ona oswiadczenie zatytulowane
+Eidesstattliche Versicherung” (o$wiadczenie z moca przyrzeczenia) zloZone przez
jej dyrektora R. Bodego, w ktérym oéwiadczyt on, ze obrét osiagniety ze sprzedazy
towaréw opatrzonych wczeéniejszym znakiem towarowym wynidst 12 500 DEM za
okres od stycznia do czerwca 1998 r. oraz 21 100 DEM za okres od stycznia
do grudnia 1998 r.

W nastepstwie kilkakrotnej wymiany pism procesowych miedzy skarzaca
a interwenientem OHIM skierowal do nich w dniu 24 stycznia 2000 r. pismo
o nastepujacej tresci:

,JOHIM] informuje Paristwa, ze zadne dodatkowe uwagi nie zostang przyjete”.

W piémie z dnia 8 lutego 2000 r. interwenient wywodzil w szczegdlnodci, Zze po
pierwsze, obrot skarzacej osiggniety ze sprzedazy towaréw opatrzonych wczesniej-
szym znakiem towarowym odpowiadal sprzedazy 459 opakowari i po drugie, Ze
catkowity roczny obrét skarzgcej wynidst w 1998 r. 2,8 min DEM.
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Pismem z dnia 8 marca 2000 r. OHIM, powolujac si¢ na swoje pismo z dnia
24 stycznia 2000 r., wskazal skarzacej i interwenientowi, ze tre$¢ pisma
interwenienta z dnia 8 lutego 2000 r. nie zostanie uwzgledniona przy podejmowaniu
decyzji.

Decyzja z dnia 28 marca 2000 r. (decyzja nr 601/2000) Wydziat Sprzeciwéw odrzucit
sprzeciw na podstawie art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, uzasadniajac, ze
skarzgca nie wykazala, ze wczesniejszy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany
w rozumieniu tego przepisu. W tym wzgledzie stwierdzil on, ze przedlozone przez
skarzaca o$wiadczenie z mocg przyrzeczenia nie pochodzi ani od osoby neutralnej,
ani od bezstronnego organu i dlatego powinno by¢ poparte innymi dowodami. Jeéli
chodzi o inne dowody przedstawione przez skarzaca, Wydzial Sprzeciwéw ocenil, iz
nie zawieraja one danych dotyczacych miejsca, okresu i zakresu uzywania
wcze$niejszego znaku towarowego.

W dniu 23 maja 2000 r., na podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, skarzaca
whniosta do OHIM odwolanie od decyzji Wydziatu Sprzeciwéw.

W zalgczniku do pisma z dnia 28 lipca 2000 r., zawierajacego uzasadnienie
odwolania skarzaca przedstawita faktury z tytutu uczestnictwa w réznych imprezach
targowych w 1998 r., z tytulu najmu stanowisk targowych czy zakupu etykiet lub
materialéw reklamowych. Ponadto przedstawita 15 faktur wystawionych z tytulu
sprzedazy towaréw opatrzonych weze$niejszym znakiem towarowym pochodzacych
z okresu migdzy 6 marca 1998 r. a 19 maja 1998 r. Na tych fakturach dane
nabywcéw towaréw zostaly zastoniete. W okresie przed dniem 11 maja 1998 r. obrét
odpowiadajacy tym fakturom wynidst 2 753,84 DEM.

W pismie z dnia 9 pazdziernika 2000 r. interwenient, powolujac si¢ na swoje pismo
z dnia 8 lutego 2000 r., powt6rzyt zawarte w nim twierdzenia dotyczace obrotéw
skarzacej. Pismem z dnia 24 pazdziernika 2000 r. OHIM przekazal to pismo
interwenienta skarzacej, zaznaczajac, ze informacja ta jest wylacznie do jej
wiadomosci.
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Decyzja z dnia 26 wrzesnia 2001 r., doreczona skarzacej w dniu 15 pazdziernika
2001 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta Izba Odwolawcza OHIM
oddalita odwotanie. Zasadniczo wskazala ona, ze okres wlasciwy dla ustalenia, czy
wezeéniejszy znak towarowy byl rzeczywiécie uzywany, rozciagal si¢ od dnia 12 maja
1993 r. do dnia 11 maja 1998 r. oraz ze skarzaca nie twierdzila, by uzywala ten znak
przed 1998 r. Jeéli chodzi o o$wiadczenie z mocg przyrzeczenia zlozone przez
dyrektora skarzacej, Izba Odwotawcza uznala, iz nie bylo potrzeby wypowiadania si¢
w przedmiocie jego mocy dowodowej. W istocie stwierdzita ona, ze zakladajac
nawet, iz obrét osiagniety w 1998 r. ze sprzedazy towaréw opatrzonych
wezeéniejszym znakiem towarowym w wysokoéci podanej w tym oéwiadczeniu
zostal podany prawidlowo, to nie wynika z tego, Ze znak ten byl rzeczywiscie
uzywany w rozpatrywanym okresie. W opinii Izby Odwolawczej obrét w wysokosci
12 500 DEM, przy zalozeniu, ze zostal on osiggniety w rozpatrywanym okresie, po
pierwsze, odpowiada sprzedazy zaledwie okoto 450 opakowari omawianych towaréw
i, po drugie, w poréwnaniu z calkowitym obrotem skarzacej w 1998 r., wynoszacym
2,8 min DEM, byl bardzo niski. W tych okolicznosciach Izba Odwotawcza
stwierdzita, ze nie ma koniecznos$ci ustalania, czy skarzaca, wykorzystujac
wczesniejszy znak towarowy w innej postaci niz ta w jakiej zostal on zarejestrowany,
uzywala znaku w spos6b pozwalajacy na zachowanie praw do niego.

Zadania stron

Skarzgca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji, jak réwniez uchylenie decyzji
Wydziatu Sprzeciwéw z dnia 28 marca 2000 r.,

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania.
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OHIM oraz interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci zgdania uchylenia decyzji Wydziatu Sprzeciwéw

W niniejszej sprawie skarzaca wnosi zaréwno o stwierdzenie niewaznodci
zaskarzonej decyzji, jak i o uchylenie decyzji Wydzialu Sprzeciwéw. Sad stwierdza,
ze zadanie to jest dopuszczalne. Ma ono na celu podjecie przez Sad takiej decyzji,
jaka zdaniem skarzacej powinna byta wydaé¢ zgodnie z prawem Izba Odwolawcza
przy rozstrzyganiu odwolania zlozonego w OHIM. Z art. 62 ust. 1 zdanie drugie
rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze izba odwolawcza moze uchyli¢ decyzje jednostki
OHIM orzekajacej w pierwszej instancji. Takie uchylenie zalicza sie zatem do
katalogu czynnosci, ktére moze podja¢ Sad z uwagi na swoje kompetencje
o charakterze reformatoryjnym, przystugujace mu na podstawie art. 63 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94 [zob. podobnie w kwestii ponownego przekazania sprawy
do eksperta wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve
przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. 11-723, pkt 19, potwierdzony przez
postanowienie Trybunalu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie C-150/02 P Streamserve
przeciwko OHIM, Rec. str. I-1461].
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Co do istoty sprawy

Na poparcie skargi skarzaca podnosi pie¢ zarzutéw. Pierwszy zarzut oparty jest na
naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 w zwigzku z art. 15 rozporzadzenia nr 40/94. W drugim
zarzucie skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej nieuwzglednienie dowodéw przed-
stawionych w toku postepowania odwolawczego. Trzeci zarzut opiera si¢ na
naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Zarzuty czwarty i piaty
wynikaja z naruszenia, odpowiednio, prawa do przedstawienia uwag i obowiazku
uzasadnienia.

W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu art. 43 ust. 2 i 3 w zwigzku z art. 15
rozporzadzenia nr 40/94 oraz na naruszeniu prawa do przedstawienia uwag

— Argumenty stron

Skarzaca wywodzi ogélnie, ze wykladni pojecia ,rzeczywistego uzytku” znaku
towarowego nalezy dokona¢ w taki sposéb, aby obejmowata ona wszelkie czynnosci,
ktére z uwagi na ich nature, zakres i okres stanowig obiektywnie zwykle uzywanie
znaku towarowego na danym rynku. W kwestii znaczenia, jakie nalezy nada¢
takiemu uzywaniu, podkregla ona, ze zalezy to od okolicznoéci danego przypadkuy,
w szczegolnosci od rozmiaru danego przedsiebiorstwa oraz stopnia zréznicowania
jego dzialalnosci.

W niniejszej sprawie skarzaca utrzymuje, ze stosujac prawidlowo wskazane przez nia
kryteria oceny, Izba Odwolawcza powinna byla doj$¢ do wniosku, ze wcze$niejszy
znak towarowy byl rzeczywiScie uzywany. W tym wzgledzie podnosi ona, Ze
w analizowanym okresie dokonywata sprzedazy towaréw opatrzonych tym znakiem
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na calym terytorium Niemiec. Wedlug skarzacej z o$wiadczenia z moca przyrze-
czenia zlozonego przez jej dyrektora wynika, ze obrot osiagniety z tytulu tej
sprzedazy, jakkolwiek niski z tego powodu, ze byl to poczatkowy okres
wprowadzania towaru na rynek, wykazuje zwykle uzywanie znaku towarowego
majace na celu stworzenie rynku zbytu tych towaréw.

Ponadto skarzaca podnosi, ze wskazanie w zaskarzonej decyzji obrotu za rok 1998 r.
w wysokoéci 2,8 min DEM nie jest prawidtowe.

W ramach zarzutu opartego na naruszeniu prawa do przedstawienia uwag skarzaca
zarzuca Izbie Odwotawczej, ze przed wydaniem zaskarzonej decyzji nie poinformo-
wala jej o zamiarze oparcia si¢ na fakcie, ze w analizowanym okresie skarzaca
dokonata sprzedazy w przyblizeniu jedynie 450 opakowan towaru opatrzonego
wezes$niejszym znakiem towarowym. W replice dodaje ona, ze w zaskarzonej decyzji
Izba Odwolawcza uwzglednila tre$é¢ pisma interwenienta z dnia 8 lutego 2000 r.,
mimo ze Wydzial Sprzeciwéw poinformowal ja, Ze pismo to nie zostanie
uwzglednione.

OHIM zwraca uwage, ze z réznych wersji jezykowych art. 43 ust. 2 oraz art. 15
rozporzgdzenia nr 40/94 wynika, ze kryterium rzeczywistego uzywania wymaga
uzywania prawdziwego, autentycznego, skutecznego lub realnego. Zdaniem OHIM
taki rodzaj uzywania powinien umozliwia¢ odréznienie oznaczonych towaréw
i ustug, a nie stuzy¢ wylacznie do zwyklego utrzymania przystugujacego prawa do
znaku towarowego.

Zdaniem OHIM dla oceny, czy w niniejszym przypadku uiywanie znaku
towarowego mialo charakter rzeczywisty, nalezy dokona¢ caloéciowej oceny, majac
na uwadze rynek towaru, sposéb, w jaki towary czy ustugi sa zazwyczaj sprzedawane,
zdolno$¢ produkeyjna i handlowa wlasciciela znaku towarowego oraz jego udzial
w rynku.
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W niniejszej sprawie OHIM przypomina, po pierwsze, ze wedlug dowodéw
przedstawionych przed skarzaca uzywanie wczeéniejszego znaku towarowego
rozpoczeto si¢ dopiero na poczatku 1998 r., czyli troche ponad cztery miesigce
przed opublikowaniem zgloszenia znaku towarowego. Po drugie, OHIM podnosi, ze
obrét osiagniety z tytulu sprzedazy towaréw opatrzonych wezeéniejszym znakiem
w rozpatrywanym okresie jest niewielki, co nie moze wynika¢ wylacznie
z okolicznoéci, iz sprzedaz omawianych towaréw rozpoczela sie dopiero na
poczatku 1998 r. W istocie sprzedaz dokonana w drugim pétroczu 1998 r. byla
nawet niZsza niz na poczatku roku. Po trzecie, OHIM twierdzi, iz obrét osiagnigty
przez skarzaca z tytulu sprzedazy towaréw opatrzonych wczeéniejszym znakiem
towarowym ma niewielkie znaczenie w poréwnaniu z jej catkowitym rocznym
obrotem.

Ponadto zdaniem OHIM prawo skarzacej do przedstawienia uwag bylo przestrze-
gane przez Izbe Odwolawcza.

Interwenient twierdzi, ze skarzaca nie uzywala rzeczywiscie wczeéniejszego znaku
towarowego. W tym wzgledzie wywodzi on, ze obrét osiagniety przez skarzgca
z tytulu sprzedazy towaréw opatrzonych wcze$niejszym znakiem towarowym
stanowi najwyzej 0,75 % jej catkowitego rocznego obrotu. Podczas rozprawy uscislit
on, ze nawet przy zalozeniu, ze obrét osiggniety przez skarzaca z tytulu sprzedazy
towaréw opatrzonych wcze$niejszym znakiem towarowym, wskazany
w o$wiadczeniu z moca przyrzeczenia zlozonym przez dyrektora skarzacej, jest
prawdziwy, sprzedaz tych towaréw w analizowanym okresie obejmuje zaledwie
okoto 38 opakowan towaru miesi¢cznie.

— Ocena Sadu

Jak wynika z motywu dziewigtego rozporzadzenia nr 40/94, ustawodawca uznal, ze
ochrona wczeéniejszego znaku towarowego jest uzasadniona wylacznie
w przypadkuy, gdy jest on rzeczywidcie uzywany. Zgodnie z tym motywem art. 43
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ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 przewiduje, ze zglaszajacy wspélnotowy znak
towarowy moze zaigdal przedstawienia dowodu, ze w okresie pieciu lat
poprzedzajgcych publikacje zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego bedacego
przedmiotem sprzeciwu, wczeéniejszy znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany na
obszarze, na ktérym jest on chroniony [wyrok Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie T-39/01 Kabushiki 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 r. wykonujgcego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) dowéd, ze wczesniejszy
wspélnotowy znak towarowy byl rzeczywiécie uzywany, powinien wskazywaé
miejsce, czas, zakres oraz charakter uzywania wczeéniejszego znaku towarowego.

Przy wykiadni pojecia rzeczywistego uzywania nalezy wzigé pod uwage fakt, ze ratio
legis wymogu, zgodnie z ktérym wezesniejszy znak towarowy musi by¢ rzeczywicie
uzywany, aby méc stanowi¢ podstawe sprzeciwu wobec zgloszenia wspdlnotowego
znaku towarowego, sprowadza si¢ do ograniczenia konfliktéw miedzy dwoma
znakami towarowymi, o ile nie istnieje gospodarczo uzasadniona podstawa
wynikajaca z faktycznej funkgji znaku towarowego na rynku [wyrok Sadu z dnia
12 marca 2003 r. w sprawie T-174/01 Goulbourn przeciwko OHIM — Redcats (Silk
Cocoon), Rec. str. 1I-789, pkt 38]. Natomiast przepis ten nie ma na celu ani oceny
sukcesu handlowego, ani kontroli strategii gospodarczej przedsiebiorstwa, ani tez
uzaleznienia ochrony znakéw towarowych od ich handlowego wykorzystania na
duza skale.

Jak wynika z wyroku Trybunatu z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul,
Rec. str. 1-2439, dotyczacego wykladni art. 12 ust. 1 dyrektywy Rady 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw Paristw
Czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1),
ktérego tre$¢ normatywna odpowiada zasadniczo tresci art. 43 rozporzadzenia
nr 40/94, znak towarowy jest rzeczywiécie uzywany, w przypadku gdy jest on
uzywany zgodnie z jego podstawowa funkcja, jaka jest zapewnienie oznaczenia
pochodzenia towaru lub ustugi, dla ktérych zostal on zarejestrowany, w celu
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stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla tych towaréw lub uslug, z wylaczeniem
symbolicznego uzywania, majacego na celu wylacznie zachowanie praw przyznanych
przez znak towarowy (ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 43). W tym wzgledzie
warunek rzeczywistego uzywania znaku towarowego wymaga, aby znak towarowy
w postaci, w jakiej jest chroniony na wlasciwym obszarze, byl uzywany publicznie
i w spos6b skierowany na zewnatrz (ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 37, i ww. wyrok
w sprawie Silk Cocoon, pkt 39).

Ocena rzeczywistego charakteru uzywania znaku towarowego powinna opierac si¢
na catosci faktéw i okolicznodci pozwalajacych na ustalenie jego prawdziwego
wykorzystania handlowego, a w szczegélnoéci jego uzywania uwazanego w danej
dziedzinie gospodarczej za uzasadnione dla utrzymania lub stworzenia udziatu
w rynku dla towaréw lub ustug chronionych przez znak towarowy, rodzaju tych
towaréw lub ustug, charakterystyki rynku, zakresu i czestotliwoéci uzywania znaku
towarowego (ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 43).

Jeéli chodzi o zakres uzywania wcze$niejszego znaku towarowego, to nalezy przede
wszystkim mieé na uwadze, z jednej strony, handlowy wymiar ogétu czynnosci
stanowiacych uzywanie oraz, z drugiej strony, dtugo$¢ okresu, w ktérym czynnosci
te mialy miejsce, jak réwniez czestotliwo$¢ tych czynnosci.

W celu zbadania w tym konkretnym przypadku rzeczywistego charakteru uzywania
wezeéniejszego znaku nalezy dokonaé oceny catociowej, uwzgledniajacej wszystkie
istotne czynniki badanego przypadku. Ocena ta zaklada pewna wspdlzaleznos¢
miedzy branymi pod uwage czynnikami. W ten sposéb niewielka ilo$¢ towarow
sprzedawanych pod danym znakiem towarowym moze by¢ rekompensowana
intensywnoécia lub ciaggloécia dziatan w trakcie uzywania tego znaku towarowego
i na odwrét. Ponadto osiagany obrét oraz rozmiar sprzedazy towaréw opatrzonych
wezeéniejszym znakiem towarowym nie moga by¢ oceniane w sposéb absolutny, ale
w stosunku do innych istotnych czynnikéw, takich jak rozmiar dziatalnosci
handlowej, mozliwosci produkcyjne lub zbytu, lub stopieri dywersyfikacji przed-
sigbiorstwa, ktére stosuje znak towarowy, jak réwniez wilasciwosci towaréw lub
ustug na danym rynku. Stad Trybunat orzek}, Ze uzywanie wcze$niejszego znaku na
duza skale nie jest konieczne, aby zakwalifikowac je jako rzeczywiste (ww. wyrok
w sprawie Ansul, pkt 39). '
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Jednakze im bardziej ograniczony jest handlowy wymiar wykorzystania znaku
towarowego, tym bardziej konieczne jest dostarczenie przez strong¢ wnoszaca
sprzeciw dodatkowych danych pozwalajacych na rozwianie ewentualnych watpli-
wosci co do rzeczywistego uzywania danego znaku towarowego.

Analize zaskarzonej decyzji nalezy przeprowadzi¢ w $wietle powyzszych rozwazan.

Tytulem wstepu nalezy przypomnieé, ze zgloszenie wspélnotowego znaku
towarowego zostato opublikowane w dniu 11 maja 1998 r., a zatem okres pieciu
lat, o ktérym mowa w art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, obejmuje czas od
dnia 11 maja 1993 r. do dnia 10 maja 1998 r. (zwany dalej »analizowanym okresem”).

Z art. 15 ust. 1 tego rozporzadzenia wynika, ze sankcjom przewidzianym w tym
rozporzadzeniu podlegaja wylacznie te znaki towarowe, ktérych uzywanie bylo
zawieszone przez nieprzerwany okres pieciu lat. Stad tez dla unikniecia powyzszych
sankcji wystarczy, by dany znak towarowy byt rzeczywiécie uzywany podczas czesci
tego okresu.

Bezsporne jest migdzy stronami, e skarzaca utrzymuje, iz uzywata wczeéniejszy
znak towarowy jedynie od stycznia 1998 r. Izba Odwolawcza stusznie zatem oparla
zaskarzona decyzje na ocenie podnoszonego przez skarzaca faktu uzywania
w okresie od poczatku roku 1998 do dnia 10 maja 1998 r.

Izba Odwotawcza dla celéw dokonania oceny uwzglednila, bez wyraznego wskazania
tego w zaskarzonej decyzji, jedynie broszury oraz oéwiadczenie z moca przyrze-
czenia przedstawione przez skarzaca w toku postepowania w sprawie sprzeciwu, jak
rowniez uwagi przedstawione przez interwenienta w pismach z dnia 8 lutego
i 9 pazdziernika 2000 r.
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Jedli chodzi o o§wiadczenie z moca przyrzeczenia, Sad zauwaza, ze Izba Odwolawcza
celowo pozostawila otwarta kwesti¢ jego mocy dowodowej. Swoja analizg oparla ona
jednak na zalozeniu prawdziwoéci tresci tego o$wiadczenia. Sad na potrzeby
niniejszej sprawy przyjal takze to zaloZenie.

Jedli chodzi natomiast o przedstawione przez skarzaca broszury, Izba Odwolawcza
stusznie stwierdzila, ze nie wynika z nich zadna wskazéwka dotyczaca okresu lub
daty uzywania wczeéniejszego znaku towarowego. Niemniej jednak uznala ona, Ze
mozna bylo wywnioskowaé z nich charakter i miejsce tego uzywania, poniewaz
formularz zaméwienia znajdujacy si¢ wéréd tych drukéw byt wyraznie przeznaczony
na rynek niemiecki.

Badajac kwesti¢ rzeczywistego charakteru uzywania, Izba Odwolawcza oparta si¢
zasadniczo na dwéch réznych elementach. Przede wszystkim stwierdzita ona, ze
obrét w wysokoéci 12 500 DEM, nawet gdyby zostat osiagniety w okresie od dnia
1 stycznia do dnia 11 maja 1998 r., a nie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia
30 czerwca 1998 r., jak réwniez sprzedaz szacowana na 450 opakowar sa zbyt
skromne jak na towar ze $redniej klasy cenowej. Nastepnie uznala ona, Ze obrét
osiagniety z tytulu sprzedazy towaru opatrzonego wczeéniejszym znakiem
towarowym, stanowiacy okolo 0,75 % catkowitego rocznego obrotu skarzacej
szacowanego na 2,8 mln DEM, nie jest wystarczajacy.

Z ustalonego przez Izbe Odwolawcza stanu faktycznego wynika, Ze skarzaca
osiagneta pewien obrét z tytulu sprzedazy towaru opatrzonego wczesniejszym
znakiem towarowym. W konsekwencji wcze$niejszy znak towarowy stanowil
przedmiot dzialan, ktére z punktu widzenia sytuacji danego sektora gospodarki
mialy na celu stworzenie lub zachowanie rynku zbytu dla towaréw, dla ktérych znak
ten zostal zarejestrowany.

Sad stwierdza, ze jest to obrdt niewielki, osiggniety w stosunkowo krétkim okresie
czterech i pél miesiaca, tj. okresie bezposrednio poprzedzajacym publikacje
zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego.
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W konsekwencji nalezy zbada¢, czy watpliwosci dotyczace rzeczywistego charakteru
tego uzywania — wynikajace z jego niewielkiego zakresu lub jego podjecia na nowo
krétko przed publikacja zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego — znajduja
poparcie w faktach i dowodach przytoczonych przez strony.

W kwestii stosunku miedzy wysokoscia obrotu z tytutu sprzedazy towaru
opatrzonego wczedniejszym znakiem a wysokoscig catkowitego obrotu rocznego
skarzacej nalezy zwrdci¢ uwage na niejednakowy stopien zréznicowania dzialalnogci
gospodarczej podmiotéw dzialajacych na tym samym rynku. Ponadto obowiazek
udowodnienia rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku nie zmierza do
kontroli strategii gospodarczej przedsiebiorstwa. Nie mozna bowiem wykluczyé, ze
dla danego przedsigbiorstwa sprzedaz towaru albo gamy towaréw jest obiektywnie
i gospodarczo uzasadniona, nawet jedli udzial takiej sprzedazy w calkowitym
rocznym obrocie przedsigbiorstwa jest nieznaczny. Ponadto w przedsiebiorstwie
o niewielkim rozmiarze niski udziat w obrocie rocznym odpowiada niskiej kwocie
wyrazonej w wartoéciach bezwzglednych.

Wynika z tego zatem, ze w niniejszym przypadku stosunek catkowitego obrotu
skarzacej do obrotu z tytulu sprzedazy towaru opatrzonego wczesniejszym znakiem
towarowym, rozpatrywany oddzielnie, ma jedynie niewielkie znaczenie dowodowe,
a zatem nie moze by¢ rozstrzygajacy przy ocenie rzeczywistego charakteru uzywania
tego znaku.

W kwestii rozmiaru sprzedazy towaréw opatrzonych wczesniejszym  znakiem
towarowym oraz obrotu osiagnigtego z tego tytulu, wyrazonego w wartosciach
bezwzglednych, OHIM wyjasnil podczas rozprawy, ze Izba Odwolawcza uznata, iz
towary ze Sredniego przedzialu cenowego co do zasady powinny by¢ sprzedawane
w wigkszej ilosci niz towary z wyzszego przedzialu cenowego. W ten sposdb
w zaskarzonej decyzji wskazano, ze niewielki obrét i wyrazona w warto$ciach
bezwzglednych sprzedaz towaru ze éredniego lub niskiego przedzialu cenowego
uzasadniajg stwierdzenie braku rzeczywistego uzywania analizowanego znaku
towarowego. Nawet jesli to stwierdzenie samo w sobie nie jest bledne, pozostaje
ono jednak niepelne, poniewaz nie uwzglednia specyfiki danego rynku.
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W tym wzgledzie w postepowaniu przed Izba Odwolawcza skarzaca podniosta, ze
towary sprzedawane pod wczeéniejszym znakiem sa wykorzystywane jedynie
w malych ilodciach. To stwierdzenie nie zostalo zakwestionowane przez interwe-
nienta w toku postepowania. Zostalo ono zreszta poparte przez przedstawione przez
skarzaca ulotki informacyjne zawierajace wskazéwki odnoénie do zalecanych ilosci
przy stosowaniu tego towaru. Te wskazéwki nie zostaly ponadto przywolane
w zaskarzonej decyzji, mimo Zze moglyby one wyjaéni¢ niewielki rozmiar sprzedazy
dokonanej pod wczeéniejszym znakiem towarowym.

Izba Odwolawcza nie uwzglednita réwniez twierdzenia skarzacej, zawartego
zaréwno w uzasadnieniu sprzeciwu, jak i w piémie w postgpowaniu przed Izba
Odwolawcza, zgodnie z ktérym podjeta ona sprzedaz analizowanych towaréw na
nowo i to z tego powodu rozmiar sprzedazy byl tak skromny. To twierdzenie mogto
mie¢ znaczenie dla oceny rzeczywistego charakteru uzywania weze$niejszego znaku
towarowego i to niezaleznie od tego, ze utrzymywany obrdt osiagniety w trakcie
drugiej potowy 1998 r. byt nizszy niz osiggniety w pierwszej potowie tego roku. Jest
bowiem mozliwe, Ze wprowadzanie produktu na rynek trwa dluzej niz kilka
miesiecy.

Skarzaca nie przedstawita jednak dowodu na to, ze sprzedawane towary opatrzone
weze$niejszym znakiem towarowym znajdowaly si¢ na wstgpnym etapie wprowa-
dzania na rynek, mimo ze interwenient zakwestionowatl to stwierdzenie — po raz
pierwszy — w swojej odpowiedzi na odwolanie przed Izba Odwolawcza z dnia
9 pazdziernika 2000 r. To zaniedbanie mogloby jednak zosta¢ zarzucone skarzacej
tylko w przypadku, w kiérym mialaby ona mozliwos¢ zajecia stanowiska wobec
pisma interwenienta z dnia 9 pazdziernika 2000 r. W tym wzgledzie Trybunat
zauwaza, ze z akt postepowania wynika, iz OHIM przekazal skarzacej powyisza
odpowied? interwenienta pismem z dnia 24 pazdziernika 2000 r., zaznaczajac przy
tym, ze przekazuje je wylacznie tytulem informacji. Ponadto, jesli chodzi o pismo
procesowe interwenienta z dnia 8 lutego 2000 r., na ktére powoluje si¢ on w pi$mie
z dnia 9 pazdziernika 2000 r., Wydziat Sprzeciwéw OHIM poinformowat skarzaca
pismem z dnia 8 marca 2000 r., ze tre$¢ pisma procesowego z dnia 8 lutego 2000 r.
nie bedzie brana pod uwagg. Wynika z tego, ze poprzez poinformowanie skarzacej
o bezcelowoéci zajmowania stanowiska wobec pisma procesowego z dnia 9 paz-
dziernika 2000 r. uniemozliwiono jej dokonanie oceny, czy uzyteczne jest
przedstawienie nowych dowodéw.
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To stwierdzenie odnosi si¢ takze do danych dotyczacych ilogci sprzedanych towaréw
wyrazonej w liczbach bezwzglednych oraz wysokosci utrzymywanego calkowitego
rocznego obrotu skarzgcej, wskazanych w piémie interwenienta z dnia 8 lutego
2000 r. (pkt 10 powyzej), na ktére powoluje sie interwenient w swoim piémie z dnia
9 pazdziernika 2000 r. i ktére Izba Odwolawcza uwzglednita w zaskarzonej decyzji.

Nalezy doda¢, ze zasada 22 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95, zgodnie z ktéra dowdd
uzywania wczesniejszego znaku towarowego powinien zostaé przedstawiony
w terminie, ktéry OHIM wyznacza stronie wnoszacej sprzeciw, i zgodnie z ktéra
OHIM odrzuca sprzeciw w przypadku, w ktérym strona ta nie przedstawi tego
dowodu przed uplywem terminu, nie moze by¢ interpretowana w ten sposéb, ze
zabrania ona przyjecia nowych dowodéw, w sytuacji gdy wyszly na jaw nowe
okolicznosci, nawet jezeli te dowody sg przedstawione po uplywie tego terminu.

Z uwagi na to, ze rozporzadzenie nr 2868/95 zostalo przyjete przez Komisje na
podstawie art. 140 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, wyktadnia jego przepiséw
powinna by¢ dokonywana zgodnie z postanowieniami tego ostatniego rozporza-
dzenia. W tym wzgledzie nalezy bra¢ pod uwage zwlaszcza art. 43 ust. 1 i art, 74
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94. Artykut 43 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi,
ze rozpatrujac sprzeciw, OHIM wzywa strony, tak czesto jak to jest konieczne, do
przedstawienia w wyznaczonym terminie uwag dotyczacych materiatéw przedsta-
wionych przez inne strony lub OHIM. Artykut 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94,
zgodnie z ktérym OHIM moze nie bra¢ pod uwage stanu faktycznego lub dowodéw,
ktérych zainteresowane strony nie przedstawily w odpowiednim terminie, przyznaje
instancjom OHIM swobode uznania w zakresie uwzglednienia dowodéw dostar-
czonych po uplywie terminu.

W swietle og6tu tych rozwazan Sad stwierdza, ze Izba Odwotawcza nie uwzglednita
wszystkich istotnych czynnikéw przy dokonywaniu oceny, czy uzywanie wczesniej-
szego znaku mialo rzeczywisty charakter. Co wigcej, oparla sie ona na niepelnym
stanie faktycznym, gdyz nie wezwata skarzacej do zajecia stanowiska co do nowych
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faktéw i argumentéw powolanych przez interwenienta w pi$émie procesowym z dnia
9 pazdziernika 2000 r., tj. utrzymywanej wysokosci catkowitego rocznego obrotu
skarzacej, argumentéw dotyczacych iloéci sprzedanych towaréw oraz zakwestiono-
wania przez interwenienta twierdzenia skarzacej, zgodnie z ktérym towary
opatrzone wczeéniejszym znakiem znajdowaly si¢ w fazie wprowadzania na rynek.

Wynika z tego zatem, ze nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji bez
koniecznoéci zajecia stanowiska w przedmiocie pozostalych zarzutéw podniesionych
przez skarzaca.

W przedmiocie zadania zmiany zaskarzonej decyzji

W uzasadnieniu tego zadania skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, Ze nie uchylita
decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w czeéci, w kiérej ta ostatnia uznala, ze oéwiadczenie
z moca przyrzeczenia zlozone przez dyrektora spoiki bedacej wlascicielem znaku
towarowego nie stanowi wystarczajacego dowodu.

W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze funkcjonalna cigglo$¢é w ramach OHIM
zaklada, Ze izba odwolawcza jest zobowiagzana dokonaé nowej oceny dowodéw
przedstawionych przez odwolujaca sie. W przypadku gdy analiza ta prowadzi do
odmiennych wnioskéw niz wnioski jednostki orzekajacej w pierwszej instancji, izba
odwolawcza moze, na podstawie art. 62 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 albo wyda¢
orzeczenie w przedmiocie sprzeciwu, albo przekazaé¢ sprawe Wydziafowi Sprzeci-
wéw do ponownego rozpoznania.

Wynika z tego, ze nawet gdyby uznaé argumentacje skarzacej przedstawiona
powyzej w pkt 60, Izba Odwolawcza mogta albo orzec w przedmiocie sprzeciwu albo
przekazaé sprawe Wydzialowi Sprzeciwéw do ponownego rozpoznania.
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Uchylajac decyzje Wydziatu Sprzeciwéw, Sad dokonalby zmiany zaskarzonej decyzji.
Mozliwo$¢ ta, przewidziana w art. 63 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, jest co do
zasady ograniczona do przypadkéw, w ktérych stan sprawy umozliwia jej
rozstrzygnigcie [wyrok Sadu z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie T-323/00 SAT.1
przeciwko OHIM (SAT.2), od ktérego zostalo wniesione odwotanie, Rec.
str. 11-2839, pkt 18]. Oznacza to, ze Sad méglby w oparciu o przedstawione mu
dowody dokona¢ rozstrzygniecia, do ktérego dokonania byta zobowigzana izba
odwolawcza na podstawie przepiséw podlegajacych zastosowaniu w danym przy-
padku. Z poprzedniego punktu wynika, ze w niniejszej sprawie przestanka ta nie jest
spelniona.

W $wietle powyzszych rozwazain Sad uznaje, ze nie ma podstaw do zmiany
zaskarzonej decyzji.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Na podstawie art. 87 § 4 akapit trzeci
regulaminu Sad moze postanowi¢, iz interwenienci pokrywaja wlasne koszty.

W niniejszej sprawie interwenient przegral sprawe w tym samym stopniu co OHIM.
Skarzaca nie zaiadala jednak obcigzenia kosztami interwenienta, a OHIM nie
sprzeciwit si¢ Zadaniu obcigzenia kosztami poniesionymi przez skarzgcy wylacznie
jego.

W konsekwencji nalezy zatem postanowié, ze OHIM pokrywa poza wiasnymi
kosztami koszty poniesione przez skarzaca oraz ze interwenient ponosi wlasne

koszty.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie niewazno$é¢ decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynkua Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
z dnia 26 wrzesnia 2001 r. (sprawa R 578/2000-4).

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) OHIM pokrywa wlasne koszty, jak réwniez koszty poniesione przez
skarzaca.

4) Interwenient ponosi wlasne koszty.

Forwood Pirrung Meij

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

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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