SIGLA PRZECIWKO OHIM — ELLENI HOLDING (VIPS)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCI]I (piata izba)
z dnia 22 marca 2007 r.”

W sprawie T-215/03

Sigla SA, z siedziba w Madrycie (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata
E. Armija Chavarriego,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez 1. de Medrana Caballera oraz
G. Schneidera, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktorej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM byta:

Elleni Holding BV, z siedziba w Alphen aan de Rijn (Niderlandy),
* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Trzeciej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
1 kwietnia 2003 r. (sprawa R 1127/2000-3), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu miedzy SIGLA SA a Elleni Holding BV,

SAD PIERWSZE] INSTANC]I WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(piata izba),

w sktadzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Svaby, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 13 czerwca 2003 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
3 pazdziernika 2003 r.,

uwzgledniajac procedure ustna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 listopada
2006 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 7 lutego 1997 r. Elleni Holding BV wniosta do OHIM o rejestracje
wspélnotowego znaku towarowego, na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, str. 1), z p6zn. zm.
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Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono (zwanym dalej ,zgloszonym
znakiem towarowym”), jest stowne oznaczenie VIPS.

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 9, 35 i 42
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadaja dla kazdej z klas nastepujacemu opisowi:

— ,komputery i programy komputerowe zapisane na tasmach i dyskach” nalezace
do klasy 9;

— ,porady w sprawach gospodarczych; uslugi w zakresie przetwarzania danych
zarejestrowanych przez komputer” nalezace do klasy 35;

— ,programowanie komputeréw; ustugi hotelarskie, uslugi restauracyjne (positki),
prowadzenie kawiarni” nalezace do klasy 42.

W pi$mie z dnia 23 kwietnia 1999 r. skierowanym do OHIM Elleni Holding
ograniczyla wykaz uslug z klasy 42 wymienionych w zlozonym przez nia zgloszeniu
wspélnotowego znaku towarowego do nastepujacych: ,programowanie komputeréw
przeznaczone dla podmiotéw $wiadczacych ustugi hotelarskie, ustugi restauracyjne
(posilki) i prowadzacych kawiarnie-restauracje”. W pismie z dnia 26 kwietnia 1999 r.
OHIM wyrazil zgode na to ograniczenie.

Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspélnotowych Znakéw Towarowych nr 46/99 z dnia 14 czerwca 1999 r.
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W dniu 14 wrzesnia 1999 r. Sigla SA wniosla, na podstawie art. 42 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

Sprzeciw oparty byl na istnieniu stownego znaku towarowego VIPS, do ktérego
uprawniona jest skarzaca, zarejestrowanego wcze$niej w Hiszpanii dla uslug
nalezacych do klasy 42 porozumienia nicejskiego i odpowiadajacych nastepujacemu
opisowi: ,uslugi zwiazane z dostarczaniem positkéw i napojow gotowych do
konsumpcji; restauracje; restauracje samoobslugowe, kantyny, bary, kawiarnie,
uslugi hotelarskie” (zwanego dalej ,wczesniejszym znakiem towarowym”). Sigla
stwierdzita takze, ze znak towarowy VIPS jest w Hiszpanii znakiem powszechnie
znanym w rozumieniu art. 6 bis Konwencji paryskiej o ochronie wtasnosci
przemyslowej z dnia 20 marca 1883 r., ostatnio zrewidowanej w Sztokholmie
w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionej w dniu 28 wrze$nia 1979 r. (Zbidr traktatow
Narodow Zjednoczonych, tom 828, nr 11847, str. 108) w odniesieniu do ,ustug
zwigzanych z dostarczaniem $rodkéw spozywczych i napojéw gotowych do
konsumpcji; restauracji; uslug zwiazanych z barami i kawiarniami; prowadzenia
sklepéw detalicznej sprzedazy towaréw konsumpcyjnych i upominkéw, artykuléw
spozywczych, prasy, ksiazek, urzadzen audiowizualnych, materiatéw fotograficz-
nych, artykuléw perfumeryjnych, produktéw do konserwacji, odziezy, zabawek
i oprogramowania oraz punktéw oferujacych ustugi takie jak wypozyczanie filméw
i wywolywanie zdje¢” w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.
Sprzeciw dotyczyl wszystkich towaréw i uslug wymienionych w zgloszeniu
wspdlnotowego znaku towarowego.

Podstawy wskazane w uzasadnieniu sprzeciwu sa podstawami okre§lonymi w art. 8
ust. 1 lit. b) oraz w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

W dniu 18 lutego 2000 r., dzialajac na podstawie art. 44 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94, Elleni Holding ograniczyla wykaz wymienionych w zgloszeniu uslug
nalezacych do klasy 42 do ,programowania komputeréw przeznaczonego dla
podmiotéw $wiadczacych usltugi hotelarskie, ustugi restauracyjne i prowadzacych
kawiarnie”.
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W decyzji nr 2221/2000 z dnia 28 wrzesnia 2000 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM
uwzglednil sprzeciw w odniesieniu do ustug z klasy 42, a odrzucil go w odniesieniu
do uslug z klas 9 i 35. Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil zasadniczo, ze z uwagi na to, iz
ustugi objete wczesniejszym znakiem towarowym oraz towary i uslugi objete
zgloszonym znakiem towarowym réznia sie od siebie, brak jest prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
mimo identycznosci wystepujacych w sprawie oznaczen. Wydzial Sprzeciwéw
doszed! jednak do przekonania, Ze w odniesieniu do ustug z klasy 42 zastosowanie
znajduje art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia, albowiem po pierwsze skarzaca wykazala,
ze jej wczesniejszy znak towarowy VIPS cieszy sie na rynku hiszpaninskim renoma,
a po drugie zglaszajacy znak towarowy moglby czerpaé nienalezne korzysci
z renomy znaku wczeéniejszego badz szkodzi¢ tej renomie, z uwagi na istniejacy
zwigzek miedzy tymi dwoma rodzajami ustug.

W dniu 22 listopada 2000 r. Elleni Holding wniosla odwotanie od decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw na podstawie art. 57—-62 rozporzadzenia nr 40/94.

W decyzji z dnia 1 kwietnia 2003 r. (zwanej dalej ,zaskarzona decyzja”), doreczonej
skarzacej w dniu 3 kwietnia 2003 r., Trzecia Izba Odwolawcza uwzglednila
odwolanie wniesione przez Elleni Holding i uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw.

Izba Odwolawcza uznata zasadniczo, ze skarzaca wykazala, iz jej wczeéniejszy znak
towarowy cieszy si¢ w Hiszpanii renoma, lecz nie wyjasnila, w jaki sposéb zglaszajacy
znak towarowy mialby czerpa¢ nienalezne korzysci z odrézniajacego charakteru
wczesniejszego znaku towarowego lub jego renomy badZz w jaki spos6b mialby im
szkodzié. Wobec braku dowodéw wystapienia jednej z przestanek zawartych w art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 przepis ten nie mégl znalez¢é zastosowania w sprawie.
Poza tym Izba Odwolawcza uznala, Ze nie ma potrzeby analizowania argumentéw
przedstawionych przez skarzaca w uwagach do odwolania Elleni Holding,
a dotyczacych zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz
odwotanie to oparte zostalo wylacznie na art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia, a zatem
skarzaca nie ma mozliwosci rozszerzenia go w postepowaniu przed izba odwolawcza
w pi$mie zawierajacym uwagi do odwotlania. Mozliwoé¢ taka istnialaby tylko
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woéwczas, gdyby skarzaca sama wniosta odwolanie w trybie i w terminie okre§lonym
w art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, domagajac sie cze$ciowego uchylenia decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi, w zakresie w jakim opiera sie ona na zarzucie naruszenia art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

W zakresie w jakim skarga opiera si¢ na zarzucie naruszenia prawa do obrony oraz
zasady dyspozycyjnos$ci wyrazonej w art. 74 rozporzadzenia nr 40/94, OHIM
pozostawia ja uznaniu Sadu.
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Co do prawa

W uzasadnieniu skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty. Zarzut pierwszy, wskazany
jako zarzut gtéwny, dotyczy naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Zarzut
drugi, pomocniczy, dotyczy naruszenia prawa do obrony oraz zasady dyspozycyj-
noéci wyrazonej w art. 74 tego rozporzadzenia.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzg-
dzenia nr 40/94

Argumenty stron

W pierwszej kolejnosci skarzaca nie zgadza sie ze stwierdzeniem Izby Odwolawczej,
zgodnie z ktérym nie sformulowala ona zadnego twierdzenia ani tez nie przedstawita
dowodéw dotyczacych podnoszonych okolicznoéci faktycznych, a mianowicie
niebezpieczenstwa zaszkodzenia wczes$niejszemu znakowi towarowemu w wyniku
uzywania znaku zgloszonego lub korzysci, jakie zglaszajacy ten znak niestusznie
czerpalby z renomy znaku wczesniejszego. W tym wzgledzie skarzaca wskazuje na
fragmenty uwag na piémie przedstawionych przez nia w postepowaniu przed
Wydzialem Sprzeciwéw w dniach 11 lutego i 17 maja 2000 r., a takze na fragmenty
uwag przedstawionych przez nia w postgpowaniu przed Izba Odwolawcza
w odpowiedzi na odwolanie wniesione przez Elleni Holding.

Zdaniem skarzacej ze wskazanych fragmentéw tych pism wynika, iz jej sprzeciw,
w zakresie w jakim dotyczy naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, opiera
si¢ na ponizszych argumentach. Po pierwsze skarzaca sprawila, ze jej wczesniejszy
znak towarowy uznawany jest przez odbiorcéw hiszpanskich za znak prestizowy
i $wiadczacy o wysokiej jakoéci i w zwiazku z tym istnieje niebezpieczenstwo, iz
pozytywne ,wyobrazenia” zwigzane z tym znakiem towarowym konsumenci
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przeniosa na towary Elleni Holding. Po drugie skarzaca zainwestowala znaczne
$rodki finansowe w reklame i promocje swoich uslug, majace na celu rozpow-
szechnienie i ugruntowanie pozycji jej znaku towarowego, z czego zglaszajacy znak
méglby czerpa¢ nienalezna korzysé. Po trzecie Elleni Holding nie przedstawila
zadnych dowodéw na to, ze jest uprawniona do uzywania zgloszonego znaku
towarowego. Po czwarte niebezpieczenistwo polegajace na tym, ze zgloszony znak
towarowy bedzie korzystal na prestizu, reputacji lub renomie wczesniejszego znaku
towarowego, jest dodatkowo zwigekszone z uwagi na pokrewienstwo dziedzin
handlowych, do ktérych naleza uslugi oznaczane zgloszonym znakiem towarowym.
W zwigzku z tym nalezy uznaé, ze przeslanki zastosowania art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 zostaly spelnione.

W drugiej kolejnosci skarzaca zwraca uwage, ze — jak zauwazyla Izba Odwolawcza
w pkt 44 zaskarzonej decyzji — fakt posluzenia sie przez prawodawce w art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 trybem warunkowym (,przynosiloby nienalezyte [niena-
lezne] korzysci [...] lub byloby szkodliwe”) wskazuje, iz dla stwierdzenia czerpania
nienaleznych korzysci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego
znaku towarowego wystarczy zwykle prawdopodobienistwo wystapienia takiej
sytuacji, oparte na analizie logicznej i wnioskowaniu. Nie mozna wymagac
przedstawienia materialnych dowoddéw istnienia nienaleznych korzysci, poniewaz
sporne oznaczenie nie zostalo jeszcze zarejestrowane. Stanowisko takie zostalo juz
przyjete i wyjadnione przez Izbe Odwotawcza w decyzji z dnia 25 kwietnia 2001 r.
(sprawa HOLLYWOOD nr R 283/1999-3).

W trzeciej kolejnoéci skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza niestusznie uznala, iz
Wydzial Sprzeciwéw oparl swoja ocene niebezpieczenistwa wystapienia sytuacji
opisanej w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 wylacznie na zwiazku miedzy
ustugami, do oznaczania ktérych stuza wystepujace w sprawie znaki towarowe.
Wydzial Sprzeciwéw wziat ten zwiazek pod uwage wylacznie na potrzeby zbadania
istnienia takiego niebezpieczenistwa. Skarzaca twierdzi, ze organy OHIM uznaja
ryzyko skojarzenia towaréw oznaczanych kolidujacymi ze soba oznaczeniami za
czynnik mogacy zwigkszy¢ prawdopodobieristwo czerpania nienaleznych korzysci
z cech wczeéniejszego znaku towarowego, co wynika z decyzji nr 1219/1999 wydanej
przez Wydzial Sprzeciwéw w dniu 15 listopada 1999 r. oraz z decyzji wydanej przez
Trzecia Izbe Odwolawcza OHIM w sprawie HOLLYWOOD, o ktérej mowa
w poprzednim punkcie.
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W czwartej kolejnosci skarzaca uwaza, ze dokonana przez Izbe Odwolawcza
w niniejszej sprawie wykladnia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 jest sprzeczna
z postanowieniami art. 61 i nast. tego rozporzadzenia oraz z rozstrzygnieciem
zawartym w wyroku Sadu z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T-163/98 Procter
& Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Rec. str. 1I-2383, pkt 43. W tym
wzgledzie skarzaca twierdzi, ze jesli Izba Odwolawcza miata watpliwosci co do
stanowiska skarzacej, powinna byla, na podstawie art. 61 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94, wezwac ja do wyjasnienia tego stanowiska.

W piatej ostatecznie kolejnosci skarzaca przedstawia Sadowi decyzje Wydziatu
Sprzeciwéw OHIM o nr 531/2000 i 621/2001, ktére wydane zostaly w podobnych
sprawach i potwierdzaja stanowisko w sprawie wykladni art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94, ktérego broni skarzaca w niniejszej sprawie.

OHIM jest zdania, ze zaréwno Wydzial Sprzeciwéw, jak i Izba Odwotawcza, stusznie
uznaly, iz po pierwsze wystepujace w sprawie oznaczenia sa identyczne, a po drugie,
ze skarzaca wykazala, iz jej znak towarowy, na ktory powolala sie w sprzeciwie,
cieszy si¢ renoma w Hiszpanii w odniesieniu do: ,ustug zwigzanych z dostarczaniem
positkéw i napojéw gotowych do konsumpcji; restauracji; restauracji samo-
obstugowych, kantyn, baréw, kawiarni”, nalezacych do klasy 42.

Ponadto w jego ocenie, Izba Odwolawcza slusznie uznala, ze dowdd na czerpanie
przez zglaszajacego znak towarowy nienaleznych korzysci z odrézniajacego
charakteru lub renomy znaku wczeéniejszego lub szkodliwo$¢ wynikajaca
z uzywania tego znaku w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 moze
opiera¢ si¢ na prawdopodobienstwie. Jednak jak stwierdzila Izba Odwolawcza,
skarzaca nie przedstawila przekonujacych argumentéw odnosnie do wystepowania
takiego prawdopodobieristwa ani w uwagach z dnia 11 lutego i z dnia 17 maja
2000 r., przedstawionych w postepowaniu przed Wrydzialem Sprzeciwéw, ani
w uwagach przedstawionych w odpowiedzi na odwolanie wniesione przez Elleni
Holding. Izba Odwolawcza nie dopuscila sie zatem nieprawidlowoséci w ramach
analizy odnoszacej si¢ do zastosowania w niniejszej sprawie artykulu 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94.
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OHIM przyznaje, ze wskazanie przez skarzaca w uwagach z dnia 11 lutego 2000 r.
przedstawionych w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeciwéw na wydatki
i dzialania promocyjne, dzieki ktérym jej znak towarowy, na ktéry powolala sie
w sprzeciwie, stal sie znany szerokim kregom, jest przydatne dla wykazania renomy
tego znaku. Skarzaca nie wyjasnila jednak, jaki to ma zwiazek ze zgloszeniem
zlozonym przez Elleni Holding. Jesli za§ chodzi o argument skarzacej, zgodnie
z ktérym Elleni Holding nie wykazala, by istnial uzasadniony powéd uzywania
zgloszonego znaku towarowego, OHIM podkreéla, ze to sama skarzaca, jako
wnoszaca sprzeciw wobec rejestracji zgtoszonego znaku towarowego, ma obowigzek
wykazania w sposéb obiektywny, ze art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 znajduje
zastosowanie.

OHIM podziela poglad Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym wskazany przez
skarzaca zwiazek miedzy ustlugami objetymi, odpowiednio, wcze$niejszym znakiem
towarowym i zgloszonym znakiem towarowym, sam w sobie nie wystarcza, by
wykaza¢ istnienie niebezpieczenstwa czerpania nienaleznych korzysci z cech znaku
wczedniejszego lub szkodzenia jego renomie. W tym wzgledzie OHIM zwraca
uwage, ze sama skarzaca stwierdzita, iz zwigzek miedzy uslugami oznaczanymi
wystepujacymi w sprawie oznaczeniami moze jedynie zwigkszy¢ prawdopodobieni-
stwo wystapienia takiego niebezpieczefistwa.

Ponadto fakt ograniczenia przez Elleni Holding wykazu ustug z klasy 42 objetych
zgloszonym znakiem towarowym (zob. pkt 9 powyzej) dowodzi zaréwno braku z jej
strony intencji czerpania nienaleznych korzy$ci z cech wczeéniejszego znaku
towarowego, jak i braku prawdopodobienstwa wystapienia niebezpieczeristwa
zaszkodzenia wczesniejszemu znakowi towarowemu w wyniku uzywania zgloszo-
nego znaku towarowego.

Wreszcie jeli chodzi o podnoszony przez skarzaca argument, zgodnie z ktérym Izba
Odwolawcza powinna byla zazada¢ od niej wyjasnienia jej stanowiska w sprawie
istnienia takiego niebezpieczeristwa, OHIM odpowiada, ze Izba Odwotawcza nie
moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za braki w sprzeciwie skarzacej. OHIM uwaza, ze —
zgodnie z art. 74 rozporzadzenia nr 40/94 — Izba Odwotawcza ogranicza si¢ do

I - 728



30

31

32

SIGLA PRZECIWKO OHIM — ELLENI HOLDING (VIPS)

analizy zarzutéw przedstawionych przez strony postepowania w sprawie sprzeciwu,
a kazde zwrdcenie przezen jednej ze stron uwagi na braki o charakterze faktycznym
lub prawnym stanowiloby naruszenie intereséw drugiej strony, i — w zwiazku z tym
— sprzeciwialoby sie zasadzie kontradyktoryjnosci, znajdujacej zastosowanie
w postepowaniu inter partes toczacym sie¢ przed OHIM.

OHIM twierdzi w kazdym razie, ze w pi$mie z dnia 3 stycznia 2001 r. zawierajacym
uzasadnienie jej odwolania, Elleni Holding zauwazyla, iz skarzaca nie przedstawila
argument6éw mogacych stuzy¢ wykazaniu, iz w wyniku uzywania zgloszonego znaku
towarowego doszloby do czerpania nienaleznych korzysci z charakteru odréznia-
jacego i renomy wczesniejszego znaku towarowego lub zaszkodzenia im. Skarzaca
nie moze wigec twierdzi¢, iz problem ten nie byl jej znany, zwlaszcza ze udzielila ona
w tej kwestii odpowiedzi w piémie zawierajacym jej uwagi odnoénie do odwolania
wniesionego przez Elleni Holding.

Ocena Sadu

W pierwszej kolejnosci nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94 ,w wyniku sprzeciwu wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego
w rozumieniu ust. 2 zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli jest on
identyczny lub podobny do wczeséniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towaréw
lub ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych wczesniejszy znak jest
zarejestrowany, jezeli — w przypadku wcze$niejszego wspélnotowego znaku
towarowego — cieszy sie¢ on renoma we Wspdlnocie [lub] — w przypadku
wczesniejszego krajowego znaku towarowego — cieszy sie on renoma w danym
panstwie czlonkowskim i jezeli uzywanie bez uzasadnionego powodu tego znaku
towarowego przynosiloby nienalezyte [nienalezne] korzysci [...] lub byloby
szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy takiego wcze$niejszego znaku
towarowego”.

W zacytowanym wyzej przepisie mowa jest o znaku towarowym zgloszonym dla
towar6w lub ustug niebedacych identycznymi z towarami lub ustugami oznaczanymi
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wczeséniejszym znakiem towarowym lub niebedacych do nich podobnymi. Jednak
w wyroku wydanym w wyniku wniesienia pytania prejudycjalnego dotyczacego
wykladni art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych
sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 40, str. 1), ktérego tre§¢ normatywna jest
zasadniczo taka sama jak tre$¢ art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, Trybunat orzekl,
ze majac na uwadze ogélny schemat i cel uregulowan, ktérych art. 5 ust. 2 tej
dyrektywy stanowi cze$¢, nie mozna nada¢ temu przepisowi wykladni, ktéra
skutkowalaby mniejsza ochrona renomowanych znakéw towarowych w przypadku
uzywania oznaczenia dla towaréw lub uslug identycznych lub podobnych, niz
w przypadku uzywania oznaczenia dla towaréw lub ustug niebedacych podobnymi.
Innymi stowy, Trybunal uwaza, ze w przypadku uzywania oznaczenia dla towaréw
lub ustug identycznych lub podobnych cieszacy sie renoma znak towarowy powinien
korzysta¢ z co najmniej tak szerokiej ochrony, jak w przypadku uzywania oznaczenia
dla towaréw lub ustug niebedacych podobnymi (wyroki Trybunatu: z dnia 9 stycznia
2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. str. 1-389, pkt 24-26 oraz z dnia
23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux,
Rec. str. I-12537, pkt 19-22).

Dlatego tez art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 powinien by¢, w drodze analogii,
interpretowany w ten sposéb, ze mozna sie na niego powola¢ w sprzeciwie zaréwno
wtedy, gdy sprzeciw ten dotyczy zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego
obejmujacego towary lub uslugi niebedace identycznymi z towarami lub ustugami
oznaczanymi znakiem wcze$niejszym i niebedace do nich podobnymi, jak i wéwczas
gdy sprzeciw dotyczy zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego obejmujacego
towary identyczne z towarami oznaczanymi znakiem wcze$niejszym lub towary do
nich podobne.

Z brzmienia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 wynika réwniez, ze to, czy przepis
ten znajdzie zastosowanie, uzaleznione jest od wystapienia nastepujacych prze-
slanek: po pierwsze musi zachodzi¢ identyczno$¢ lub podobienistwo wystepujacych
w sprawie znakéw towarowych; po drugie wczesniejszy znak towarowy, na ktdry
powolano sie w sprzeciwie musi cieszy¢ si¢ renoma; po trzecie musi istnie¢
niebezpieczenstwo, ze uzywanie bez uzasadnionego powodu zgloszonego znaku
towarowego przynosiloby nienalezne korzysci dzieki odrézniajacemu charakterowi
lub renomie wczesniejszego znaku towarowego lub byloby dla nich szkodliwe.
Przestanki te musza wystapi¢ lacznie, czyli niewystapienie chocby jednej z nich
skutkuje brakiem zastosowania tego przepisu [wyrok Sadu z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie T-67/04 Spa Monopole przeciwko OHIM - Spa-Finders Travel
Arrangements (SPA-FINDERS), Zb.Orz. str. 1I-1825, pkt 30].
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Aby latwiej uchwyci¢ niebezpieczenistwo, o ktérym mowa w art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94, nalezy zauwazy¢, ze podstawowa funkcja znaku
towarowego jest ,wskazywanie pochodzenia” (zob. motyw siédmy rozporzadzenia
nr 40/94). Jednak znak towarowy jest takze sposobem przekazania innych
informacji, dotyczacych miedzy innymi wlasciwosci lub szczegélnych cech towaréw
lub ustug oznaczanych tym znakiem lub tez wyobrazen i uczud, jakie ma on wyrazac,
jak np. luksusu, okreslonego stylu zycia, ekskluzywnosci, przygody, mtodosci. W tym
znaczeniu znak towarowy ma samoistna, niezalezna warto$¢ ekonomiczna, rézna od
wartoéci towaréw lub ustug, dla ktérych zostal zarejestrowany. Omawiane
informacje, ktérych noénikiem jest w szczegblnosci znak towarowy cieszacy sie
renoma lub ktére sa z nim kojarzone, sprawiaja, ze znak ten ma duza warto$¢, godna
ochrony, tym bardziej ze w wigkszosci przypadkéw renoma danego znaku
towarowego jest wynikiem znacznych wysitkéw i inwestycji ze strony uprawnionego
do tego wczesniejszego znaku. Dlatego wlasnie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94
zapewnia ochrone znakowi towarowemu cieszagcemu sie renoma w przypadku
kazdego zgloszenia znaku identycznego lub podobnego, ktéry méglby niekorzystnie
wplynaé na wizerunek tego znaku, nawet jesli towary lub ustugi objete zgloszonym
znakiem towarowym nie sa podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych
zarejestrowany zostal znak towarowy cieszacy si¢ renoma.

Jedli chodzi w szczegdlnosci o trzecia z przestanek wymienionych w pkt 34 powyzej,
nalezy przeanalizowal ja z punktu widzenia trzech réznych rodzajéw niebezpie-
czenistwa, a mianowicie niebezpieczenistwa polegajacego na tym, ze po pierwsze
uzywanie bez uzasadnionego powodu zgloszonego znaku towarowego zaszkodzi
odrézniajacemu charakterowi znaku wczesniejszego, po drugie — zaszkodzi renomie
tego znaku lub po trzecie — bedzie powodowalo czerpanie nienaleznych korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy wczeéniejszego znaku towarowego
[wymieniony w pkt 34 powyzej wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 43-53; zob.
takze analogicznie opinia rzecznika generalnego Jacobsa w wymienionej w pkt 32
powyzej sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. str. 1-12540, pkt 36-39].
Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, aby przepis ten znalazt
zastosowanie, wystarczy wystapienie tylko jednego rodzaju niebezpieczenstwa,
o ktérym mowa wyzej. A zatem trzecia z kumulatywnych przestanek, wymienionych
w pkt 34 powyzej, dotyczy trzech rodzajéw niebezpieczeristwa, przy czym wystarczy
wystapienie jednego spoéréd nich.

W pierwszej kolejnosci, jesli chodzi o niebezpieczenstwo, ze uzywanie zgloszonego
znaku towarowego bez uzasadnionego powodu zaszkodzi charakterowi odréznia-
jacemu znaku wcze$niejszego, szkodliwo$¢ ta istnieje, jezeli wcze$niejszy znak
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towarowy nie wzbudza juz natychmiastowego skojarzenia z towarami, dla ktérych
jest on zarejestrowany i uzywany (wymieniony w pkt 34 powyzej wyrok w sprawie
SPA-FINDERS, pkt 43). Niebezpieczenistwo to dotyczy ,oslabienia” lub ,stopnio-
wego zanikania” wczes$niejszego znaku towarowego poprzez rozproszenie jego
jednosci i wplywu na odbiorcéw (opinia rzecznika generalnego Jacobsa
w wymienionej w pkt 36 powyzej sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 37).

Jednak niebezpieczenistwo oslabienia znaku wydaje sie by¢ co do zasady mniejsze,
jesli znak wczeéniejszy sklada sie z wyrazu, ktéry z racji wlasciwego mu znaczenia
jest bardzo rozpowszechniony i czesto uzywany, niezaleznie od wczesniejszego
znaku z tego wyrazu zlozonego. W takim przypadku jest mniej prawdopodobne, ze
umieszczenie tego wyrazu w znaku zgloszonym doprowadzi do oslabienia znaku
wczesniejszego. W wymienionym w pkt 34 powyzej wyroku w sprawie SPA-
-FINDERS, pkt 44, Sad orzekl, ze skoro wyraz ,spa” jest czesto uzywany dla
okreslenia na przyklad belgijskiego miasta Spa i belgijskiego toru samochodowego
Spa-Francorchamps lub tez ogélnie dla okreslenia miejsc przeznaczonych do
hydroterapii, takich jak hammamy lub sauny, niebezpieczenistwo, ze inny znak
towarowy zawierajacy element stowny ,Spa” zaszkodzi odrézniajacemu charakte-
rowi znaku towarowego SPA, wydaje sie by¢ ograniczone.

Nastepnie, jesli chodzi o niebezpieczenstwo polegajace na tym, ze uzywanie znaku
zgloszonego bez uzasadnionego powodu zaszkodzi renomie znaku wczeéniejszego,
nalezy stwierdzi¢, ze szkodliwo$¢ ta wystepuje, jezeli towary lub uslugi, dla ktérych
uzywa sie zgloszonego znaku towarowego, sa odbierane przez odbiorcéw w taki
spos6b, ze zmniejsza sie atrakcyjno$¢ wczesniejszego znaku towarowego (wymie-
niony w pkt 34 powyzej wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 46). Niebezpieczen-
stwo to moze wystapi¢ w szczegélnodci, jesli wspomniane towary lub uslugi
posiadaja ceche lub wlasciwo$¢ mogace wywiera¢ negatywny wplyw na wyobrazenie
o cieszacym sie renoma znaku wcze$niejszym z uwagi na identyczno$¢ ze znakiem
zgloszonym lub podobieristwo do tego znaku.

Wreszcie jesli chodzi o pojecie nienaleznych korzysci czerpanych z charakteru
odrézniajacego lub renomy znaku wczedniejszego w wyniku uzywania bez
uzasadnionego powodu znaku zgloszonego, obejmuje ono przypadki oczywistego
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wykorzystywania znanego znaku towarowego i oczywistego pasozytowania na takim
znaku lub tez préby czerpania korzysci z jego reputacji (wymieniony w pkt 34
powyzej wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 51). Innymi stowy, chodzi
o niebezpieczenstwo polegajace na tym, ze wyobrazenie o cieszacym sie renoma
znaku lub cechach, ktére on reprezentuje, przypisane bedzie towarom oznaczanym
znakiem zgloszonym, w wyniku ktdrego to skojarzenia z wcze$niejszym cieszacym
si¢ renomg znakiem towarowym sprzedaz tych towaréw bedzie latwiejsza.

Ten ostatni rodzaj niebezpieczenstwa nalezy odrézni¢ od prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznaé, ze dane towary lub uslugi oznaczane
zgloszonym znakiem towarowym pochodza z tego samego przedsigebiorstwa co
towary oznaczane wcze$niejszym znakiem towarowym lub ewentualnie
z przedsigbiorstw powiazanych gospodarczo [wyrok Sadu z dnia 23 pazdziernika
2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM - Petit Liberto (Fifties),
Rec. str. 11-4359, pkt 25; zob. réwniez analogicznie wyroki Trybunatu: z dnia
29 wrzeénia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 29, oraz z dnia
22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819,
pkt 17]. Z kolei w przypadkach, do ktérych zastosowanie znajduje art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94, dany krag odbiorcéw dokonuje pewnego zestawienia, to
jest dostrzega zwiazek miedzy kolidujacymi ze soba znakami, nie mylac sie jednak co
do nich (zob. analogicznie wymieniony w pkt 32 powyzej wyrok w sprawie Adidas-
Salomon i Adidas Benelux, pkt 29). A zatem istnienie prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad nie jest przeslanka stosowania tego przepisu (zob.
analogicznie wyrok Trybunalu z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95
SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 20).

Na podstawie powyzszych rozwazan réznice miedzy niebezpieczenstwem uzyskania
nienaleznych korzy$ci w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94
a prawdopodobieistwem wprowadzenia w blad mozna by podsumowad
w ponizszy sposéb. Prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad wystepuje wéwczas,
gdy towar lub usluga oznaczane zgloszonym znakiem towarowym przyciagaja
wlasciwego konsumenta z uwagi na to, ze jest on przekonany, iz chodzi o towar lub
ustuge o tym samym pochodzeniu handlowym co oznaczane znakiem wczeéniej-
szym, identycznym ze znakiem zgloszonym lub do niego podobnym. Z kolei dla
wystapienia niebezpieczenstwa polegajacego na tym, ze uzywanie znaku zgloszonego
bez uzasadnionego powodu spowoduje czerpanie nienaleznych korzysci
z charakteru odrézniajacego lub renomy znaku wczeéniejszego, nie jest konieczne,
by konsument pomylit si¢ co do pochodzenia handlowego danego towaru lub ustugi,
lecz by jego uwage przyciagnal sam zgloszony znak i by nabyl oznaczany nim towar
lub usluge z uwagi na to, Ze sa oznaczone tym wlasnie znakiem, bedacym
identycznym z wczeséniejszym znakiem renomowanym lub do niego podobnym.
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W drugiej kolejnosci nalezy zbadad, jakie dowody powinien przedstawi¢ wnoszacy
sprzeciw, bedacy uprawnionym z tytulu wczedniejszego, cieszacego sie renoma
znaku towarowego, w uzasadnieniu sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94.

Nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 74 ust. 1 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 40/94 w postepowaniu odnoszacym si¢ do wzglednych podstaw odmowy
rejestracji OHIM ogranicza si¢ w swym badaniu do podniesionych przez strony
zarzutéw i wnioskéw. Przepis ten zinterpretowany zostal w ten sposéb, ze organy
OHIM, w tym izby odwolawcze, orzekajace w postepowaniach dotyczacych
sprzeciwu, moga oprze¢ swoje rozstrzygniecie wylacznie na wzglednych podstawach
odmowy rejestracji podniesionych przez dana strone oraz na przedstawionych przez
te strone faktach i dowodach na te okoliczno$¢ [wyroki Sadu: z dnia 23 wrzeénia
2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM - LHS (UK) (KLEENCARE),
Rec. str. 11-3253, pkt 32, oraz z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-
Picasso i in. przeciwko OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. str. 1I-1739,
pkt 28].

Jednak z orzecznictwa wynika réwniez, ze ograniczenie faktycznej podstawy badania
sprzeciwu nie oznacza, iz wykluczona jest mozliwoé¢ uwzglednienia przez te izbe,
oprocz faktéw wyraznie podniesionych przez strony postepowania w sprawie
sprzeciwu, réwniez faktéw powszechnie znanych, to znaczy faktéw, ktére wszyscy
moga zna¢ lub o ktérych mozna sie dowiedzie¢ z powszechnie dostepnych zrédet
(wymieniony w pkt 44 powyzej wyrok w sprawie PICARO, pkt 29).

Nalezy ponadto zauwazyé, ze celem art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 40/94 nie jest
uniemozliwienie rejestracji kazdego znaku towarowego, ktéry bylby identyczny ze
znakiem renomowanym lub do niego podobnym. Celem tego przepisu jest
natomiast umozliwienie wlascicielowi wczeéniejszego renomowanego znaku towa-
rowego wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji znakéw towarowych mogacych by¢
szkodliwymi dla renomy lub charakteru odrézniajacego znaku wczeéniejszego lub
mogacych przynosi¢ nienalezne korzysci ze wzgledu na te renome lub charakter
odrézniajacy. W tym zakresie nalezy usciéli¢, ze wlasciciel wcze$niejszego znaku
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towarowego nie ma obowiazku wykazywaé zaistnienia faktycznego i trwajacego
naruszenia swego znaku towarowego. Jednakze powinien on przedstawi¢ okolicz-
nosci umozliwiajace stwierdzenie prima facie, iz istnieje w przyszlosci niebezpie-
czenhistwo czerpania nienaleznych korzysici lub wystapienia szkody, przy czym
niebezpieczenistwo to nie moze by¢ jedynie hipotetyczne (wymieniony w pkt 34
powyzej wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 40).

Istnienie zwigzku pomiedzy zgloszonym znakiem towarowym a wczesniejszym
znakiem towarowym jest niezbedna przestanka zastosowania art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94. Jezeli bowiem wystapia wymienione w tym przepisie
naruszenia znaku towarowego, to beda one skutkiem pewnego stopnia podobien-
stwa pomiedzy zgloszonym znakiem towarowym a wcze$niejszym znakiem
towarowym. Ze wzgledu na to podobienstwo dany krag odbiorcéw dokona
zestawienia tych dwéch znakéw, to znaczy uzna, iz istnieje miedzy nimi zwigzek
(wymieniony w pkt 34 powyzej wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 41). Zaistnienie
tego zwiazku powinno by¢ ocenione caloiciowo, przy uwzglednieniu wszystkich
istotnych okoliczno$ci danej sprawy (zob. analogiczne wymieniony w pkt 32 powyzej
wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 29 i 30). Im bardziej
znaczace sa charakter odrézniajacy i renoma wcze$niejszego znaku towarowego, tym
tfatwiej mozna przyjaé zaistnienie naruszenia (zob. analogicznie wyrok Trybunalu
z dnia 14 wrzeénia 1999 r. w sprawie C-375/97 General Motors, Rec. str. 1-5421,
pkt 30).

Z powyzszych rozwazan wynika, ze wnoszacy sprzeciw, ktéry zamierza powolac sie
na wzgledna podstawe odmowy rejestracji wymieniona w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94, ma obowigzek wskaza¢ znak wczeéniejszy, na ktéry powoluje sie
w sprzeciwie, i wykazal, ze cieszy si¢ on renoma. W $wietle rozwazan zawartych
w wymienionym w pkt 47 powyzej wyroku w sprawie General Motors, pkt 30,
znajdujacych zastosowanie do niniejszej sprawy w drodze analogii, nalezy stwierdzi¢,
ze zwlaszcza w przypadku sprzeciwu opartego na znaku cieszacym sie szczegdlnie
wysoka renoma prawdopodobienistwo zaistnienia w przyszloéci majacego charakter
nie tylko hipotetyczny niebezpieczenstwa wystapienia szkody lub czerpania przez
zglaszajacego znak nienaleznych korzysci z cech znaku wskazanego w sprzeciwie,
moze by¢ na tyle oczywiste, ze wnoszacy sprzeciw nie bedzie musial wskazywac
zadnych innych okolicznosci faktycznych ani tez przedstawia¢ w tym zakresie
stosownych dowoddéw. Niemniej jednak nie mozna domniemywad, ze bedzie tak
w kazdym przypadku. Mozliwe jest bowiem, ze na pierwszy rzut oka wydawacl sie
bedzie, iz znak zgloszony nie moze wywotaé¢ wobec wczesniejszego renomowanego
znaku towarowego jednego z trzech typéw niebezpieczenstwa, ktérych dotyczy art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, mimo jego identycznosci z tym znakiem lub
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podobiefistwa do niego. W takim przypadku sprzeciw nalezy odrzuci¢ jako
bezzasadny, chyba ze mozliwe jest wykazanie w inny sposéb takiego majacego nie
tylko hipotetyczny charakter przyszlego niebezpieczenstwa zaszkodzenia Iub
czerpania nienaleznych korzysci, przy czym to na wnoszacym sprzeciw spoczywa
ciezar wskazania tego sposobu i przedstawienia dowodéw.>

W niniejszej sprawie nalezy przede wszystkim stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza nie
podwazyla ustalenia Wydzialu Sprzeciwéw o identycznosci wystepujacych w sprawie
oznaczen. Ponadto Izba Odwolawcza nie zgodzila sie¢ z zarzutami Elleni Holding
odnoszacymi si¢ do nieprzedstawienia przez skarzaca dostatecznych dowodéw na
renome jej wczes$niejszego znaku towarowego w Hiszpanii i przyznala za Wydzialem
Sprzeciwéw, ze renoma ta rozcigga sie na nastepujace ustugi z klasy 42: ,ustugi
zwiazane z dostarczaniem positkéw i napojéw gotowych do konsumpcji; restauracje;
restauracje samoobstugowe, kantyny, bary, kawiarnie” (zaskarzona decyzja, pkt 31).

Izba Odwolawcza uznala zatem, ze skarzaca wykazala zaistnienie dwéch z trzech
przestanek zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Stwierdzila ona
jednak, ze skarzaca nie przedstawila zadnego argumentu lub dowodu na to, ze
uzywanie znaku zgloszonego wiaze sie z wykorzystywaniem renomy znaku
wcezesniejszego lub szkodzi jej (zaskarzona decyzja, pkt 47). W tym wzgledzie Izba
Odwolawcza zauwazyla — przeciwnie do stanowiska zajetego w decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw — ze jedyna podniesiona przez skarzaca w tym wzgledzie okolicznosé,
a mianowicie sam zwigzek miedzy ustugami oznaczanymi kolidujacymi ze soba
znakami towarowymi, nie jest wystarczajaca (zaskarzona decyzja, pkt 46).
W konsekwencji Izba Odwolawcza uznala, ze sprzeciw wniesiony przez skarzaca
nalezy odrzuci¢ z uwagi na brak wystapienia jednej z przestanek stosowania art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Zaskarzong decyzje nalezy zatem rozumie¢ w ten sposéb, iz Izba Odwotawcza nie
mogla dopatrzy¢ sie wystepowania w niniejszej sprawie niebezpieczenstwa, ze
uzywanie znaku zgloszonego bedzie powodowalo czerpanie nienaleznych korzysci
z odrézniajacego charakteru i renomy znaku wczeéniejszego, lub ze bedzie ono dla
nich szkodliwe, mimo identyczno$ci wystepujacych w sprawie znakéw towarowych
oraz renomy znaku wcze$niejszego.

Z powyzszego wynika, ze ocena prawidlowosci zaskarzonej decyzji wymaga
zbadania, czy w sprawie wystapil przynajmniej jeden z rodzajéw niebezpieczernstwa,
ktérych dotyczy art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. W tym celu nalezy w pierwszej
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kolejnosci ustali¢, czy oprécz wskazanego zwiazku miedzy uslugami oznaczanymi
wystepujacymi w sprawie znakami skarzaca podniosta w postepowaniu przed
organami OHIM takze inne okolicznosci, ktére moglyby zosta¢ wziete pod uwage
przez Izbe Odwolawcza przy dokonywaniu oceny wymienionych wyzej rodzajéw
niebezpieczenstwa.

W tym wzgledzie skarzaca zwrécila w skardze uwage na istotny wysitek reklamowy,
jaki podjela w celu promocji swoich ustug oraz rozpowszechnienia i ugruntowania
pozycji wczeéniejszego znaku towarowego, do ktdérego jest uprawniona. Nalezy
jednak stwierdzi¢, ze okolicznos¢ ta ma znaczenie jedynie dla wykazania renomy
wczesniejszego znaku towarowego, ktérej istnienie zaskarzona decyzja potwierdza.
Ten wysilek reklamowy nie jest natomiast sam w sobie dowodem na istnienie
niebezpieczenstwa, Ze uzywanie znaku zgloszonego bedzie powodowalo czerpanie
nienaleznych korzysci z odrézniajacego charakteru i renomy znaku wcze$niejszego
lub ze bedzie ono dla nich szkodliwe w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94.

Skarzaca podnosi réwniez, ze odbiorcy hiszpanscy postrzegaja wczesniejszy znak
towarowy jako ,prestizowy i $wiadczacy o wysokiej jakosci”. W tym samym
kontekscie skarzaca przywoluje w treéci skargi fragment jej uwag z dnia 11 lutego
2000 r. przedstawionych w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeciwéw, w ktérych
wskazuje ona na systematyczna reklame wczeéniejszego znaku towarowego
~kojarzonego z uznana jakoscia danych towaréw i ustug”. W treéci tychze uwag
skarzaca wskazala réwniez ,dowody na okoliczno$¢ istnienia prestizu i renomy”
(evidence of the prestige and reputation) swego wczesniejszego znaku towarowego.

Sad stwierdza, ze w tresci omawianych uwag skarzaca opisala restauracje VIPS jako
miejsca charakteryzujace si¢ bardzo dlugimi godzinami otwarcia (od rana do
godziny 3), czynne codziennie, nie wylaczajac niedziel i dni §wiatecznych, w ktérych
posilki serwowane sa niemalze bez przerwy, i o jednakowym menu. Przytoczyla ona
takze kilka fragmentéw artykuléw z gazet i fragmentéw ksiazek, z ktérych wynika, ze
restauracje VIPS postrzegane sa przez odbiorcéw hiszpanskich jako miejsca
odpoczynku o do$¢ nieformalnym charakterze, szczegdlnie atrakcyjne dla miodych
0séb, gdzie mozna naby¢ positek i zrobi¢ zakupy o dowolnej porze.
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Ponadto restauracje VIPS wymieniane byly posréd innych znanych sieci restauracji
typu fast food, lub przeciwstawiane eleganckim restauracjom miedzy innymi
w nastepujacych fragmentach:

— ,A moze spacer od Moncloa na Plaza de Espaiia, mijajac po drodze McDonald’s,
VIPS i Pan’s & Company”;

— ,Dla wybitnych gosci wybrano starannie elegancka restauracje, ale Willy Banks
i Al Oerter mieli ochote wylacznie na hamburgery. Minelo juz tyle czasu, a nic
sie nie zmienilo. W zeszlym roku Maurice Greene $wietowal swéj rekord $wiata
jedzac nad ranem hamburgery w VIPS [...]”;

— ,Jesli chodzi o restauracje, bedzie VIPS i Burger King”.

Nalezy w tym wzgledzie zauwazy¢, ze cho¢ niektére znaki towarowe sieci restauracji
typu fast food ciesza si¢ niepodwazalna renoma, nie sa one — co do zasady i w braku
dowodéw przeciwnych — kojarzone ze szczegdlnym prestizem czy wysoka jakoscia,
poniewaz sektor restauracji typu fast food kojarzy sie raczej z innymi cechami,
takimi jak szybko$¢ obslugi i dostepno$d, a takze — w pewnym stopniu — mlodosd,
jako ze do tego typu miejsc przychodzi wielu mlodych ludzi.

Majac te rozwazania na uwadze, nalezy stwierdzi¢, ze niejasne i niepoparte
dowodami stwierdzenia skarzacej dotyczace ,prestizu i reputacji” czy ,uznanej
jakosci” towaréw i ustug oferowanych w restauracjach VIPS, zawarte w jej uwagach
przedstawionych w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeciwéw, nie stanowia
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odwotania sie¢ do wyobrazenia prestizu czy szczegélnie wysokiej jakosci, jakie
mialyby by¢ kojarzone z jej wcze$niejszym znakiem towarowym VIPS. Wydaje sie, ze
zaréwno w skardze, jak i w uwagach przedstawionych przed OHIM, skarzaca myli
pojecia renomy znaku towarowego z jego ewentualnym prestizem czy szczegé6lna
jako$cia. Tymczasem nie mozna domniemywal, ze kazdy renomowany znak
towarowy z powodu samej renomy kojarzy sie z prestizem i wysoka jakoScia.
Wynika z tego, ze w zaskarzonej decyzji slusznie nie uwzgledniono rzekomego
prestizu kojarzonego z wczeéniejszym znakiem towarowym.

O ile odwolanie sie przez skarzaca w tresci skargi do szczegblnego prestizu jej
wczesniejszego znaku towarowego nalezy rozumieé jako powolanie sie na te
okolicznoé¢ faktyczna po raz pierwszy w postepowaniu przed Sadem, to trzeba
przypomnied, ze postepowanie w sprawie skargi przed Sadem ma na celu kontrole
decyzji izb odwolawczych OHIM pod wzgledem ich zgodnoéci z prawem,
w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia 40/94 [wyroki Sadu: z dnia 5 marca 2003 r.
w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM - Dr. Robert Winzer Pharma (BSS),
Rec. str. I1-411, pkt 61; z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T-128/01 DaimlerChrysler
przeciwko OHIM (Calandre), Rec. str. 11-701, pkt 18, oraz z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM - Anheuser-Busch (BUDMEN),
Rec. str. I1-2251, pkt 67]. Kontrola ta powinna by¢ sprawowana przy uwzglednieniu
takich faktycznych i prawnych ram sporu, jakie zostaly okreslone w postepowaniu
przed izba odwolawcza [wyroki Sadu: z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01
Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletka), Rec. str. I1I-383, pkt 16; z dnia
22 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-311/01 Editions Albert René przeciwko OHIM —
Trucco (Starix), Rec. str. 1I-4625, pkt 70]. W zwiazku z tym nie jest dopuszczalne
powolanie si¢ na te nowa okoliczno$¢ faktyczna, albowiem zbadanie jej przez Sad
wykraczaloby poza ramy faktyczne przyjete za podstawe w zaskarzonej decyzji [zob.
podobnie ww. wyrok w sprawie Starix, pkt 73, oraz wyrok Sadu z dnia 22 czerwca
2004 r. w sprawie T-66/03 ,Drie Mollen sinds 1818” przeciwko OHIM — Nabeiro
Silveria (Galaxia), Zb.Orz. str. 11-1765, pkt 46 i 47].

Skarzaca wskazuje wreszcie na brak przedstawienia przez Elleni Holding dowodéw
na istnienie uzasadnionego powodu uzywania zgloszonego znaku towarowego.
W tym wzgledzie nalezy jednak zauwazy¢, ze zgodnie z logika badanie wystepowania
przynajmniej jednego z trzech rodzajéw niebezpieczenistwa, ktérych dotyczy trzecia
i ostatnia przestanka stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, powinno
poprzedzaé¢ ocene dotyczaca wystepowania ewentualnych ,uzasadnionych powo-
déw”. Gdyby okazalo sie, ze zaden z tych trzech rodzajéw niebezpieczeristwa nie
wystepuje, nie mozna byloby zakazal rejestracji i uzywania zgloszonego znaku
towarowego. W takim przypadku istnienie uzasadnionych powodéw uzywania
zgloszonego znaku towarowego czy tez ich brak bylyby bez znaczenia.
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W $wietle powyzszych rozwazan nalezy uzna¢, ze Izba Odwolawcza slusznie
stwierdzita w zaskarzonej decyzji, iz jedyna istotna okolicznoscia wskazang przez
skarzgca na poparcie argumentu o istnieniu wzglednej podstawy odmowy rejestracji,
ktérej dotyczy art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, jest zwigzek miedzy uslugami,
do oznaczania ktérych stuza kolidujace ze soba znaki towarowe. Nalezy zatem
zbada¢, czy Izba Odwolawcza stusznie uznala, ze okolicznoé¢ ta nie wystarcza, by
wykaza¢ istnienie przynajmniej jednego z trzech opisanych powyzej rodzajow
niebezpieczenstwa, ktérych dotyczy ten przepis.

W pierwszej kolejnosci, jesli chodzi o niebezpieczenstwo, ze uzywanie zgloszonego
znaku towarowego zaszkodzi charakterowi odrézniajgcemu wczeéniejszego znaku
towarowego, czyli innymi slowy niebezpieczenistwo ,oslabienia” lub ,stopniowego
zanikania” tego znaku towarowego, o ktérym mowa w pkt 37 i 38 powyzej, nalezy
zauwazy¢, ze wyraz ,VIPS” stanowi w jezyku angielskim liczbe mnoga skrétu VIP
(z angielskiego , Very Important Person”, czyli ,bardzo wazna osoba”), powszechnie
i czesto uzywanego zaréwno na plaszczyznie miedzynarodowej, jak i krajowej, dla
okreélenia znanych oséb. A zatem niebezpieczenistwo, ze uzywanie zgloszonego
znaku towarowego zaszkodzi charakterowi odrézniajagcemu wczeéniejszego znaku
towarowego, jest ograniczone.

Wystapienie niebezpieczenistwa w niniejszej sprawie jest tym mniej prawdopodobne,
ze zgloszony znak towarowy sluzy do oznaczania uslug ,programowania kompu-
ter6w przeznaczonego dla podmiotéw $wiadczacych ustugi hotelarskie, ustugi
restauracyjne (positki) i prowadzacych kawiarnie-restauracje”, skierowanych do
szczegblnego kregu odbiorcéw, ktéry jest w oczywisty sposéb kregiem bardziej
ograniczonym, zlozonym z wlascicieli tego rodzaju obiektéw. Z tego wzgledu jesli
zgloszony znak towarowy zostanie zarejestrowany, bedzie on prawdopodobnie
znany, w wyniku jego uzywania, jedynie do$¢ ograniczonemu kregowi odbiorcéw, co
z pewnoscig zmniejsza niebezpieczenstwo ,0slabienia” lub ,stopniowego zanikania”
wczesniejszego znaku towarowego poprzez rozproszenie jego jednosci i wplywu na
odbiorcéw.

Powyzszego wniosku nie moze zmieni¢ okoliczno$¢ polegajaca na istnieniu
rzekomego zwigzku miedzy ustugami oznaczanymi dwoma kolidujacymi ze soba
znakami towarowymi, na ktory to zwigzek wskazuje skarzaca. Jak stusznie zauwazyla
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Izba Odwotawcza w pkt 46 zaskarzonej decyzji, omawiany zwiazek nie ma
w kontekscie niniejszej sprawy znaczenia, poniewaz ostabienie jednosci renomowa-
nego znaku towarowego nie jest uzaleznione od podobieristwa miedzy towarami
i ustlugami oznaczanymi tym znakiem towarowym a towarami i uslugami, do
oznaczania ktérych stuzy zgloszony znak towarowy.

Z powyzszego wynika, ze w zaskarzonej decyzji slusznie stwierdzono brak
niebezpieczenstwa osltabienia odrézniajacego charakteru wczeéniejszego znaku
towarowego w wyniku uzywania zgloszonego znaku towarowego.

W drugiej kolejno$ci nalezy zbada¢ wystepowanie niebezpieczenstwa zaszkodzenia
renomie wczesniejszego znaku towarowego wskutek uzywania zgloszonego znaku
towarowego. Jak wskazano w pkt 39 powyzej, chodzi o niebezpieczefistwo polegajace
na tym, ze skojarzenie wcze$niejszego renomowanego znaku towarowego
z towarami lub uslugami oznaczanymi zgloszonym znakiem towarowym —
identycznym z wczesniejszym znakiem towarowym lub do niego podobnym —
prowadziloby do obnizenia prestizu lub przyémienia wcze$niejszego znaku
towarowego, z uwagi na szczegélna ceche lub wlasciwo$¢ towaréw lub ustug, do
oznaczania ktérych stuzy zgloszony znak towarowy, mogaca wywiera¢ niekorzystny
wplyw na wyobrazenie o wcze$niejszym znaku towarowym.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze uslugi, do oznaczania ktérych stuzy zgtoszony
znak towarowy, nie wykazuja zadnej cechy lub wladciwosci, ktéra uzasadniataby
wniosek o istnieniu tego rodzaju prawdopodobiefistwa zaszkodzenia renomie
wczedniejszego znaku towarowego. Skarzaca ani nie wskazala na istnienie tego
rodzaju cechy lub wlasciwosci, ani tym bardziej ich nie wykazala. Samo istnienie
zwiazku miedzy ustugami oznaczanymi kolidujacymi ze soba znakami towarowymi
nie jest wystarczajace ani tez nie ma charakteru determinujacego. Oczywiscie
istnienie takiego zwiazku zwieksza prawdopodobienistwo, ze odbiorcy, stykajac sie ze
zgloszonym znakiem towarowym, pomy$la takze o wczesniejszym znaku towaro-
wym, jednak okoliczno§¢ ta sama w sobie nie wystarcza, by zmniejszy¢ sile
przyciagania wczesniejszego znaku towarowego. Taki skutek wystapi tylko wéwczas,
gdy zostanie wykazane, ze uslugi, do oznaczania ktérych sluzy zgloszony znak
towarowy, wykazuja cechy lub wlasciwosci mogace ewentualnie zaszkodzi¢ renomie
wczeséniejszego znaku towarowego. W niniejszej sprawie dowod taki nie zostat
jednak przedstawiony.
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W zwigzku z tym nalezy uznaé, ze Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila brak
wystepowania niebezpieczenstwa zaszkodzenia renomie wcze$niejszego znaku
towarowego.

Wreszcie nalezy dokonaé oceny wystepowania niebezpieczefistwa czerpania
nienaleznych korzys$ci z charakteru odrézniajacego lub renomy wcze$niejszego
znaku towarowego w wyniku uzywania zgloszonego znaku towarowego. Jak zostalo
wskazane w pkt 40-42 powyzej, niebezpieczenstwo to nalezy odrézni¢ od
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad, o ktérym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz w przypadku omawianego niebezpieczernstwa,
ktérego dotyczy ust. 5 tego artykulu, odbiorcy niekoniecznie pomyla kolidujace ze
soba znaki.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze argument, zgodnie z ktérym wlasciwy krag
odbiorcéw zgloszonego znaku towarowego sklonny bedzie naby¢ oprogramowanie
do komputeréw oznaczane tym znakiem, w przekonaniu, ze pochodzi ono
z renomowanych restauracji VIPS lub ze jest przez nie uzywane, stuzy do oceny
ewentualnego prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad, stanowiacego wzgledna
podstawe odmowy rejestracji, o ktérej mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, a nie te, o ktérej mowa w ust. 5 tego artykulu. Skarzaca rzeczywiscie
wskazywala na istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w uzasadnieniu
swojego sprzeciwu, ktéry to argument nie zostal przez Wydzial Sprzeciwéw
uwzgledniony i nie byl przedmiotem ponownej analizy w zaskarzonej decyzji, co
skarzaca podnosi w ramach drugiego zarzutu, ktéry bedzie przeanalizowany ponizej.

Z kolei niebezpieczenistwo czerpania nienaleznych korzyéci z odrézniajacego
charakteru lub renomy wczeéniejszego znaku towarowego wystapi jedynie wtedy,
gdy wlasciwy krag odbiorcéw, nie mylac sie co do pochodzenia ustug oznaczanych
kolidujacymi ze soba znakami towarowymi, wykaze szczegdlne zainteresowanie
oprogramowaniem Elleni Holding wylacznie dlatego, ze oznaczone jest ono znakiem
towarowym identycznym z wczeéniejszym renomowanym znakiem towarowym
VIPS.

Jednak w niniejszej sprawie brak jest jakiejkolwiek okolicznosci, ktéra mogtaby
uzasadni¢ twierdzenie o istnieniu niebezpieczenstwa wskazanego w punkcie
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poprzednim. Jak slusznie zauwazyla Izba Odwolawcza, nie wystarcza samo istnienie
zwiazku miedzy uslugami oznaczanymi kolidujacymi ze soba znakami towarowymi.
Aby mozna bylo uznaé, ze w wyniku uzywania zgloszonego znaku towarowego
dochodzi do czerpania nienaleznych korzysci z odrézniajacego charakteru i renomy
wczesniejszego znaku towarowego, w sytuacji gdy nie wystepuje prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w blad co do pochodzenia handlowego danych uslug, nalezatoby
wykazaé, ze dochodzi do skojarzenia zgloszonego znaku towarowego z pozytywnymi
wlasciwosciami reprezentowanymi przez identyczny wczeéniejszy znak towarowy,
ktére moglyby by¢ w sposob oczywisty wykorzystywane przez zglaszajacego znak
towarowy lub na ktérych méglby on pasozytowad.

Jednak z uwagi na to, ze skarzaca nie wskazala szczegdlnych cech, jakie mialby
wykazywac¢ jej wcze$niejszy znak towarowy, ani sposobu, w jaki mialyby one ulatwié
sprzedaz ustug oznaczanych zgloszonym znakiem towarowym, nalezy stwierdzié, ze
cech, z ktérymi zwykle kojarzy sie renomowany znak towarowy nalezacy do sieci
restauracji typu fast food, wspomnianych w pkt 57 powyzej, nie mozna samych
w sobie uzna¢ za nadajace si¢ do przysporzenia korzysci ustugom oprogramowania
komputeréw, nawet jesli przeznaczone sa dla hoteli lub restauracji.

Bedzie tak zwlaszcza z tego powodu, ze uslugi, do oznaczania ktérych sluzy
zgloszony znak towarowy, stanowia powazny wydatek dla wiascicieli hoteli,
restauracji lub innych lokali tego typu, dla ktérych sa przeznaczone. Wydaje sie
malo prawdopodobne, by sama identyczno$¢ znaku towarowego stuzacego do
oznaczania tych ustug z wczesniejszym renomowanym znakiem towarowym miala
istotny wplyw na wybdr tego czy innego dostepnego na rynku oprogramowania
dokonywany przez ten krag odbiorcéw, ktéry jest ograniczony i stosunkowo
wyspecjalizowany. O wiele bardziej prawdopodobne jest, ze wybo6r ten zostanie
dokonany na podstawie innych, bardziej istotnych i determinujacych czynnikéw, jak
na przyklad ceny kazdego zaproponowanego oprogramowania, jego mozliwosci
i pojemnosci informatyczne;j.

Z powyzszych rozwazan wynika, Zze w zaskarzonej decyzji stusznie stwierdzono, iz
niebezpieczenstwo czerpania nienaleznych korzysci z odrézniajacego charakteru lub
renomy wcze$niejszego znaku towarowego w wyniku uzywania zgloszonego znaku
towarowego réwniez nie wystepuje.

II - 743



76

77

78

WYROK Z DNIA 22.3.2007 r. — SPRAWA T-215/03

Odnosnie do trzech rodzajéw niebezpieczenistwa przeanalizowanych powyzej nalezy
takze zauwazy¢, ze skarzaca sama przyznaje w swoich pismach (zob. pkt 21
powyzej), iz wskazany zwiazek miedzy uslugami oznaczanymi kolidujacymi ze soba
znakami towarowymi stuzy wylacznie ,weryfikacji” wystepowania niebezpieczen-
stwa, ktérego dotyczy art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Skarzaca przyznaje wiec,
ze istnienie tego niebezpieczenstwa nalezy wykaza¢ przy pomocy innych dowodéw,
a zwiazek miedzy danymi uslugami jest jedynie dowodem positkowym. Jednak, jak
wyzej zauwazono, brak jest tych innych dowodéw.

Nie mozna tez zgodzi¢ sie z argumentem skarzacej opartym na art. 61 i nast.
rozporzadzenia nr 40/94 oraz rozstrzygnieciu zawartym w wymienionym w pkt 22
wyroku w sprawie BABY-DRY, pkt 43. Po pierwsze nalezy zauwazy¢, ze w wyroku
tym Sad stwierdzil, iz zaréwno z tresci art. 61 i 62 rozporzadzenia nr 40/94, jak
i z ogdlnej struktury tego aktu normatywnego, wynika, iz izba odwolawcza nie moze
ograniczy¢ sie do odrzucenia nowych argumentéw, przedstawionych przez strone
skarzaca po raz pierwszy na etapie odwolania tylko na tej podstawie, ze argumenty te
nie zostaly podniesione na wczeéniejszym etapie postepowania, lecz ma ona
obowiazek albo rozpozna¢ te kwestie merytorycznie, albo przekazaé sprawe do
ponownego rozpoznania organowi orzekajacemu w nizszej instancji. Jednak
w niniejszej sprawie skarzaca, ktéra ponadto nie jest strona wnoszaca odwolanie
do Izby Odwolawczej, nawet nie twierdzi, iz przedstawila nowe argumenty
w postepowaniu przed ta izba, i Ze nie zostaly one wziete pod uwage.

Z drugiej strony art. 61 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze ,[w] trakcie
rozpatrywania odwolania Izba Odwolawcza wzywa strony, tak czesto jak to jest
konieczne, do przedstawiania w terminie wyznaczonym przez izbe odwolawcza
uwag dotyczacych materialéw przekazanych przez inne strony lub izbe”. Whrew
twierdzeniom skarzacej przepis ten nie naklada na izbe odwolawcza obowiazku
wezwania stron do uzupelnienia pism i dokumentacji przedstawionych
w postepowaniu przed ta izba.
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Wreszcie jesli chodzi o wskazane przez skarzaca decyzje wydane przez organy
OHIM w innych sprawach, nalezy stwierdzi¢, ze cho¢ mozliwo$¢ powolywania sie
przez strony na takie decyzje, stanowiace dla Sadu jedynie Zrédlo inspiracji przy
dokonywaniu wykladni wlasciwych przepiséw, nie jest wylaczona [zob. podobnie
wyroki Sadu: z dnia 27 wrzeénia 2005 r. w sprawie T-123/04 Cargo Partner
przeciwko OHIM (CARGO PARTNER), Zb.Orz. str. 1I-3979, pkt 68, oraz z dnia
24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM — LTJ Diffusion
(ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. str. 1I-4891, pkt 20], to jednak ocena zgodnosci
z prawem decyzji wydawanych przez izby odwolawcze dokonywana jest wylacznie
na podstawie rozporzadzenia nr 40/94 w $wietle wykladni nadanej im przez sady
wspdlnotowe i w zwiazku z tym samo odejscie w danej decyzji izby odwolawczej
OHIM od praktyki decyzyjnej organéw tego urzedu, nie moze uzasadniad
stwierdzenia niewaznoéci takiej decyzji [wyrok Trybunalu z dnia 15 wrzesnia
2005 r. w sprawie C-37/03 P BiolD przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7975, pkt 47;
wyrok Sadu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie T-130/01 Sykes Enterprises
przeciwko OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Rec. str. II-5179, pkt 31;
wymieniony w pkt 59 powyzej wyrok w sprawie BUDMEN, pkt 61, oraz wyrok Sadu
z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-19/04 Metso Paper Automation przeciwko
OHIM (PAPERLAB), Zb.Orz. str. 1I-2383, pkt 39].

Majac powyzsze na wzgledzie, nalezy oddali¢ pierwszy z zarzutéw podniesionych
przez skarzaca jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia prawa do obrony oraz
zasady dyspozycyjnosci wyrazonej w art. 74 rozporzqdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze odmawiajac analizy jej argumentéw dotyczacych zastosowania
w sprawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, przedstawionych w jej
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uwagach stanowiacych odpowiedz na odwolanie Elleni Holding, Izba Odwolawcza
naruszyla jej prawo do obrony oraz zasade dyspozycyjnosci wyrazona w art. 74 tego
rozporzadzenia.

Skarzaca uwaza, ze w ramach kontradyktoryjnych postepowan przed OHIM
dewolutywny skutek odwotania do izby odwolawczej ograniczony jest, na podstawie
art. 74 rozporzadzenia nr 40/94, zakresem odwolania i zadan stron. Z tresci
formularza odwolania zlozonego przez Elleni Holding wynika, ze odwotlanie
dotyczylo calej decyzji wydanej przez Wydzial Sprzeciwéw. Ponadto w uwagach
przedstawionych przed Izba Odwolawcza skarzaca kwestionowala odmowe
zastosowania przez Wydzial Sprzeciwéw art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 w odniesieniu do uslug nalezacych do klasy 42, lecz nie wspomniala ona
0 odrzuceniu sprzeciwu w odniesieniu do klas 9 i 35.

Wynika z tego, ze przedmiotem odwolania byla ocena zgloszenia w $wietle
sprzeciwu wniesionego przez skarzaca, na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) i ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94, w odniesieniu do ustug z klasy 42. Izba Odwotawcza nie
moze z urzedu poprawiaé¢ ewentualnego btedu Elleni Holding, ktéra nie ograniczyla
swojego odwolania do tej czesci decyzji Wydzialu Sprzeciwéw, ktéra byla dla niej
niekorzystna. Gdyby Izba Odwolawcza miata watpliwosci w tej kwestii, powinna byla
zwréci¢ sie o wyjasnienie do strony wnoszacej odwolanie, zgodnie z zasada 49
rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego
rozporzadzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1).

Skarzaca uwaza, ze jej stanowisko znajduje potwierdzenie w decyzji wydanej przez
Trzecia Izbe Odwotawcza OHIM w dniu 23 stycznia 2001 r. (sprawa R 158/2000-3),
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przywolanej w pkt 23 zaskarzonej decyzji, oraz w decyzji wydanej przez te Izbe
w dniu 3 lipca 2000 r. (sprawa R 198/1999-3), w ktérych to decyzjach stwierdzono, iz
uwagi drugiej strony w postepowaniu odwolawczym moga skutkowaé rozszerzeniem
przedmiotu sporu, jeéli strona wnoszaca odwolanie wyrazi na to zgode.

OHIM wskazuje po pierwsze, ze w uwagach stanowiacych odpowiedz na odwolanie
wniesione przez Elleni Holding skarzaca wnosita o oddalenie odwolania i utrzymanie
w mocy odmowy rejestracji zgloszonego znaku towarowego. W uzasadnieniu swoich
zadan skarzaca podniosla argumenty zmierzajace do obalenia podniesionego przez
Elleni Holding zarzutu naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 oraz majace
na celu wskazanie, iz w sprawie nalezalo réwniez zastosowa¢ art. 8 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia.

OHIM twierdzi, ze brak jest jakiegokolwiek przepisu uprawniajacego druga strone
postepowania przed izba odwolawcza do przedstawiania w tresci uwag stanowiacych
odpowiedZ na odwolanie niezaleznych wnioskéw lub zarzutéw. Wobec braku
takiego przepisu Izba Odwolawcza uznala, ze strona ktérej zadania nie zostaly
w calosci uwzglednione w postepowaniu w nizszej instancji OHIM, aby méc
zakwestionowac te cze$¢ zakwestionowanej decyzji, ktéra byla dla niej niekorzystna,
powinna byla wnie$¢ oddzielne odwotanie.

OHIM uwaza, ze sytuacja ta ma innych charakter niz sytuacja w postepowaniu przed
Sadem, poniewaz na mocy art. 134 § 3 regulaminu Sadu strona postepowania przed
izba odwolawcza niebedaca strong skarzaca moze w postepowaniu przed Sadem
zada¢ uchylenia lub zmiany decyzji izby odwotawczej w zakresie nieuwzglednionym
w skardze, a takze podnosi¢ zarzuty, ktére nie zostaly w skardze zawarte. Tytulem
przykladu OHIM powoluje sie takze na przepisy prawa hiszparskiego o podobnych
skutkach co art. 134 ust. 3 regulaminu Sadu. Wskazuje on jednak, ze komisje
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odwolawcze Europejskiego Urzedu Patentowego, ktéry dziala na podstawie
uregulowan zblizonych do rozporzadzenia nr 40/94, zajmuja stanowisko analogiczne
do przyjetego w zaskarzonej decyzji.

Odnosnie do stanowiska przyjetego przez Izbe Odwolawcza w zaskarzonej decyzji
OHIM poddaje analizie ponizsze kwestie. W pierwszej kolejnosci odwoluje si¢ on do
tre$ci art. 58 rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym kazda strona
w postepowaniu, dla ktérej decyzja ma niekorzystny skutek, moze odwola¢ sie od
tej decyzji, w zakresie w jakim jej zadania nie zostaly uwzglednione. OHIM uwaza, ze
w $wietle tego przepisu moze zrodzi¢ si¢ watpliwos¢ co do dopuszczalnosci
odwolania skarzacej od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw, w zakresie w jakim
uwzgledniono w niej jej zadania. Gdyby przyjad, ze nie bylo dopuszczalne wniesienie
przez skarzaca oddzielnego odwolania od decyzji Wydziatu Sprzeciwéw, stanowisko
Izby Odwotawczej naruszaloby przystugujace skarzacej prawo do obrony, poniewaz
decyzja Wydzialu Sprzeciwéw uwzgledniajaca zadania skarzacej zostala uchylona,
przy czym Izba Odwolawcza nie rozpatrywala innego zarzutu, ktéry zostal
definitywnie oddalony przez Wydzial Sprzeciwéw.

Poza tym, przesada wydaje sie oczekiwanie, Ze strona, ktérej zadania zostaly
uwzglednione wniesie odwolanie wobec oddalenia jednego z podniesionych przez
nia zarzutéw tylko po to, by uchroni¢ sie przed ewentualnym niebezpieczenistwem
wniesienia odwolania przez druga strone, ktérej zadania nie zostaly uwzglednione.

Po drugie OHIM jest zdania, ze uwagi przedstawione przez skarzaca
w postepowaniu przed Izba Odwolawcza nie mialy na celu wniesienia odwolania
o innym przedmiocie, lecz jedynie przeciwstawienie sie zadaniom Elleni Holding
wysunietym w tej instancji, celem zmniejszenia niebezpieczeristwa uchylenia decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw. Dlatego tez analiza argumentu skarzacej dotyczacego
zarzucanego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie mogla
spowodowa¢ reformatio in peius decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.
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Po trzecie OHIM uwaza, ze nalezy przeanalizowa¢ stanowisko zajete przez Izbe
Odwotawcza w kwestii dewolutywnego skutku odwotania, o ktérym mowa w art. 62
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, oraz odnoénie do zasady dyspozycyjnosci wyrazonej
w art. 74 ust. 1 tego rozporzadzenia.

Po czwarte OHIM podnosi, ze we wszystkich systemach jurysdykcji uprawnienia
instancji wyzszej sa bardziej ograniczone od uprawnien instancji nizszej, ktérej
decyzje podlegaja kontroli co do ich zgodno$ci z prawem. Stanowisko zajete w tej
kwestii przez Izbe Odwolawcza, oceniane w $wietle przepisu art. 134 ust. 3
regulaminu Sadu, sugerowaloby, ze uprawnienia Sadu w kwestii ustalania
przedmiotu sporu przekraczaja uprawnienia izby odwolawczej, co w ocenie OHIM
byloby co najmniej dziwne.

W konsekwencji OHIM pozostawia drugi zarzut podniesiony przez skarzaca do
uznania Sadu, oceniajac, ze w razie jego uwzglednienia sprawa bedzie musiala by¢
przekazana Izbie Odwolawczej celem wypowiedzenia sie przez nia w kwestii
wystepowania wzglednej podstawy odmowy rejestracji, o ktérej mowa w art. 8 ust. 1
lit. b} rozporzadzenia nr 40/94.

Ocena Sadu

Sad na wstepie przypomina, ze choé¢ OHIM nie ma czynnej legitymacji wymaganej
do wniesienia skargi na decyzje jednej z izb odwolawczych, to nie moze by¢ on za
kazdym razem zobowiazany do obrony wszystkich zaskarzonych decyzji izb
odwotawczych czy tez do zadania bezwzglednie oddalenia wszystkich skierowanych
przeciwko takim decyzjom skarg. Moze on w szczegélnoéci pozostawi¢ rozstrzyg-
nigcie uznaniu Sadu, przedstawiajac wszystkie argumenty, jakie uzna za wtasciwe

II - 749



95

96

97

WYROK Z DNIA 22.3.2007 r. — SPRAWA T-215/03

celem udzielenia Sadowi wyjasnien [wyroki Sadu: z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM - Atofina Chemicals (BIOMATE),
Zb.Orz. str. 11-1845, pkt 34 i 36; z dnia 25 pazdziernika 2005 r. w sprawie T-379/03
Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg), Zb.Orz. str. I1I-4633, pkt 22,
oraz z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawach polaczonych T-466/04 i T-467/04 Dami
przeciwko OHIM - Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), Zb.Orz.
str. II-183, pkt 30 i 31].

W nastepnej kolejnosci nalezy stwierdzi¢, ze podnoszac w ramach omawianego
zarzutu naruszenie prawa do obrony i zasady dyspozycyjnosci, skarzaca kwestionuje
w rzeczywistosci zgodno$¢ z prawem zaskarzonej decyzji z uwagi na brak
rozpatrzenia przez Izbe Odwotawcza przedstawionego w sprzeciwie argumentu
dotyczacego istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, co ta powinna
byta uczyni¢ z uwagi na dewolutywny charakter odwolania. A zatem trzeba ustali¢,
czy stanowisko zajete przez Izbe Odwolawcza jest zgodne z obowiazkami, jakie na
niej ciaza w zwiazku ze sprawowana przezen kontrola decyzji Wydziatu Sprzeciwéw,
bedacej przedmiotem odwolania przed ta izba.

Nalezy przypomnie¢, ze z art. 62 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, iz po
rozpatrzeniu odwolania co do istoty izba odwotawcza podejmuje decyzje w sprawie
odwotania i moze czyniac to ,skorzysta¢ z uprawnien w granicach kompetencji
posiadanych przez instancje, ktéra podjela zaskarzona decyzje”, to znaczy w danym
przypadku rozstrzygna¢ sama w przedmiocie sprzeciwu, odrzucajac go albo
uwzgledniajac, utrzymujac w ten sposéb w mocy zaskarzona decyzje albo
stwierdzajac jej niewazno$¢. Z art. 62 ust 1 rozporzadzenia nr 40/94 wynika zatem,
ze wskutek wniesionego do niej odwolania izba odwolawcza jest zobowiazana
dokonaé ponownej i catkowitej oceny sprzeciwu pod wzgledem merytorycznym,
zar6wno pod katem okolicznosci faktycznych, jak i prawnych.

Jesli izba odwolawcza dojdzie do przekonania, ze jedna ze wzglednych podstaw
odmowy rejestracji, wskazana w sprzeciwie i uwzgledniona przez Wydzial
Sprzeciwéw w wydanej przezen decyzji, nie wystepuje, to w ramach ponownego
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pelnego badania meritum sprzeciwu, o ktérym mowa w punkcie poprzednim,
konieczne jest, by izba odwolawcza — zanim postanowi uchyli¢ decyzje Wydzialu
Sprzeciwéw — ustalila, czy moglaby uwzglednic¢ sprzeciw ze wzgledu na istnienie
innej wzglednej podstawy odmowy rejestracji, wskazanej przez wnoszacego sprzeciw
w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeciwéw i przez ten wydzial nieuwzglednionej
albo pominiete;j.

Wynika z tego, ze Izba Odwolawcza — doszedlszy w niniejszej sprawie do
przekonania, ze Wydzial Sprzeciwéw nieslusznie uwzglednil wzgledna podstawe
odmowy rejestracji wskazana w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 w odniesieniu
do ustug z klasy 42 — miala obowiazek zbada¢, przed uchyleniem decyzji wydanej
w nizszej instancji, druga podstawe odmowy rejestracji, na ktéra skarzaca powotala
sie w uzasadnieniu swojego sprzeciwu, a mianowicie prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego
i wczesniejszego znaku towarowego.

Whbrew zawartemu w zaskarzonej decyzji stwierdzeniu, gdyby - zgodnie
z powyzszymi wskazaniami — Izba Odwolawcza przeanalizowala wystepowanie
wzglednej podstawy odmowy rejestracji, jaka jest prawdopodobiefistwo wprowa-
dzenia w blad, nie doszloby wcale do rozszerzenia przedmiotu odwotania, poniewaz
postepowanie odwotawcze przed izba odwotawcza ma na celu ponowne zbadanie
merytoryczne sprzeciwu, zaréwno od strony prawnej, jak i faktycznej (zob. pkt 96

powyzej).

Takie samo rozwigzanie nasuwa si¢ poza tym w zwiazku z nastepujacymi
rozwazaniami. Z treSci art. 8 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze wzgledne
podstawy odmowy rejestracji przewidziane w tym artykule maja dokladnie taki sam
skutek, ktérym jest odmowa rejestracji zgtoszonego znaku towarowego. Wystarczy
zatem, Ze w sprzeciwie wykazane zostanie wystepowanie tylko jednej sposréd
réznych wzglednych podstaw odmowy rejestracji, by uwzglednione zostalo
skierowane przez wnoszacego sprzeciw zadanie odmowy rejestracji. W zwiazku
z tym jesli Wydzial Sprzeciwéw dojdzie do przekonania o wystepowaniu jednej ze
wskazanych przez wnoszacego sprzeciw podstaw odmowy rejestracji, moze do niej
ograniczy¢ swoje badanie, poniewaz ta jedna podstawa wystarcza, by uzasadni¢
decyzje o uwzglednieniu sprzeciwu.
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Nie mozna oczywiscie wykluczy¢, ze Wydzial Sprzeciwéw postanowi takze zbadac
pozostale podstawy odmowy rejestracji i ewentualnie postanowi o ich nieuwzgled-
nieniu, jak to miato miejsce w niniejszej sprawie. Jednak ta cze$¢ uzasadnienia jego
decyzji nie jest niezbedna dla podparcia rozstrzygniecia o uwzglednieniu sprzeciwu,
ktére dostatecznie uzasadnia stwierdzenie wystepowania jednej wzglednej podstawy
odmowy rejestracji. Nie mozna byloby nawet odrzuci¢ sprzeciwu w czeéci, albowiem
zadanie wnoszacego sprzeciw zostalo uwzglednione w calosci.

Nie moze by¢ takze mowy o wniesieniu przez ten sam podmiot kilku réznych
sprzeciwéw i nastepnie uwzglednieniu przez Wydzial Sprzeciwéw jednego z nich
i odrzuceniu w zwigzku z tym pozostalych. Uznanie kazdej ze wzglednych podstaw
odmowy rejestracji podniesionych przez wnoszacego sprzeciw za przedmiot
odrebnego sprzeciwu jest sprzeczne z trefcia art. 42 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94, zgodnie z ktérym ,sprzeciw wobec rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego [moze by¢ wniesiony] na takiej podstawie, ze znak nie moze by¢
zarejestrowany na mocy art. 8 [...]”. Ponadto zasady ekonomii postepowania przed
OHIM wymagaja, by niepotrzebnie nie mnozy¢ sprzeciwéw, w zwigzku z czym
sprzeciwiajag si¢ one traktowaniu sprzeciwu opartego na licznych wzglednych
podstawach odmowy rejestracji jako stanowiacego w rzeczywistosci kilka sprzeci-
woéw.

Powyzsze rozwazania zgodne sa z rozstrzygnieciem w decyzji wydanej w niniejszej
sprawie przez Wydzial Sprzeciwéw, ktéra stanowi po prostu w pkt 1, ze sprzeciw
zostaje uwzgledniony w stosunku do ustug z klasy 42. Milczy ona natomiast
w kwestii czeéciowego odrzucenia sprzeciwu czy w sprawie odrzucenia innego
sprzeciwu dotyczacego tej samej klasy.

W zwiazku z tym nie mozna uznaé, ze sprzeciw wniesiony przez skarzaca
w odniesieniu do klasy 42 zostal w calo$ci rozpatrzony w zaskarzonej decyzji,
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w ktorej to decyzji Izba Odwolawcza ograniczyla si¢ do uchylenia decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw. Wskutek tego uchylenia postepowanie w sprawie sprzeciwu, w zakresie
w jakim dotyczy ono wymienionej wyzej klasy, toczy sie na nowo i powinno zostaé¢
zakonczone kolejna decyzja, w ktérej sprzeciw zostanie odrzucony albo uwzgled-
niony.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 ta kolejna decyzja powinna by¢
podjeta przez sama izbe odwolawcza, z zastrzezeniem mozliwoéci przekazania przez
nia sprawy Wydzialowi Sprzeciwéw do ponownego rozpoznania. Jak wskazano
powyzej, przekazanie takie byloby bez watpienia zbedne, z uwagi na to, ze Wydzial
Sprzeciwéw wypowiedzial sie juz takze w kwestii wzglednej podstawy odmowy
rejestracji polegajacej na prawdopodobienstwie wprowadzenia w blad. Takie
stanowisko Wydzialu Sprzeciwéw wnika wyraznie z troski o unikniecie,
z przyczyn dotyczacych ekonomii postepowania, przekazania sprawy tej instancji
przez Izbe Odwolawcza w razie uchylenia wydanej przezen decyzji.

Dokonane przez Izbe Odwolawcza ustalenie, zgodnie z ktérym przestanki
zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie zostaly w niniejszej sprawie
spelnione, samo w sobie nie wystarcza, by odrzuci¢ sprzeciw w odniesieniu do uslug
z klasy 42. Aby méc to uczynié, Izba Odwotawcza powinna byla podzieli¢ dokonana
przez Wydzial Sprzeciwéw ocene wystepowania prawdopodobienistwa wprowadze-
nia w btad w odniesieniu do kolidujacych ze soba znakéw towarowych, co wymagalo
ponownego zbadania tego prawdopodobieristwa.

Jednak Izba Odwotawcza po pierwsze wyraznie odmoéwila w zaskarzonej decyzji
zbadania wystepowania tej wzglednej podstawy odmowy rejestracji, wymienionej
w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, i w zwigzku z tym nie przychylila sie
ona do stanowiska zajetego w tej kwestii przez Wydzial Sprzeciwéw. Po drugie
w tresci rozstrzygniecia zaskarzonej decyzji ograniczyla sie ona do uchylenia decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw i nie wspomniala ani o wyniku sprzeciwu, ani nawet ze
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sprawa zostaje przekazana Wydziatowi Sprzeciwéw.

Z powyzszych rozwazann wynika, Zze nie przeanalizowawszy wzglednej podstawy
rejestracji, o ktérej mowa wyzej, podniesionej w stosownym czasie przez skarzaca
i powtérzonej w uwagach stanowiacych odpowiedZz na odwolanie Elleni Holding,
Izba Odwotawcza uchybila obowiazkom, ktére na niej ciaza w zwiazku
z rozpoznawaniem odwolania.

Oparla ona bowiem zaskarzona decyzje na niewlasciwym zalozeniu, ze dokonanie tej
analizy wymaga wniesienia przez skarzaca oddzielnego odwolania od decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw. Z uwagi na to, ze zgodnie z art. 58 rozporzadzenia
nr 40/94 kazda strona w postepowaniu, dla ktérej decyzja ma niekorzystny skutek,
moze wnie$¢ od niej odwolanie, skarzaca nie mogla odwota¢ sie od decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw, w zakresie w jakim dotyczyla ona rejestracji zgloszonego znaku
towarowego dla ustug nalezacych do klasy 42, poniewaz odwolanie takie nie byloby
dopuszczalne. Jak wspomniano w pkt 103—105 powyzej, w decyzji tej, w ktérej
uwzgledniono sprzeciw i odmdwiono rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla
ustug nalezacych do tej klasy, zadania skarzacej zostaly uwzglednione w caloéci.

Dlatego tez podniesiony przez OHIM brak w przepisach rozporzadzenia nr 40/94
dotyczacych odwotan do izb odwolawczych przepisu analogicznego do art. 134 ust. 3
regulaminu Sadu nie ma znaczenia, poniewaz w okolicznosciach niniejszej sprawy
Izba Odwotlawcza miala obowigzek zbada¢ wystepowanie drugiej podstawy odmowy
rejestracji, na ktéra powolano sie w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeciwéw,
lecz ktéra wydzial ten odrzucil, nawet w braku wyraznego zadania wnoszacego
sprzeciw.

Z przedstawionych wyzej rozwazan wynika, ze drugi zarzut podlega uwzglednieniu.
Nalezy zatem stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji, przy czym nie jest rola
Sadu zastepowanie OHIM w dokonywaniu oceny wystepowania wzglednej podstawy
odmowy rejestracji polegajacej na prawdopodobienstwie wprowadzenia w blad,
ktérej to oceny powinien dokonaé¢ sam OHIM.
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W przedmiocie kosztéw

112 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

13 W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, ze mimo pozostawienia kwestii drugiego
zarzutu skargi do uznania Sadu, OHIM powinien zosta¢ obcigzony kosztami
poniesionymi przez skarzaca, poniewaz zaskarzona decyzja pochodzi od jego izby
odwolawczej (zob. podobnie wymieniony w pkt 94 powyzej wyrok w sprawie
BIOMATE, pkt 97).

Z powyzszych wzgledéw

SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie niewazno$¢ decyzji Trzeciej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
z dnia 1 kwietnia 2003 r. (sprawa R 1127/2000-3).
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2) Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) pokrywa koszty poniesione przez skarzaca.

Vilaras Dehousse Svaby

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 marca 2007 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Vilaras
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