MAURER + WIRTZ PRZECIWKO OHIM — EXPORTACIONES ACEITERAS FEDEOLIVA (TOSCA DE FEDEOLIVA)

WYROK SADU (sz6sta izba w sktadzie powigkszonym)

z dnia 17 marca 2010 r.*

W sprawie T-63/07

Maiurer + Wirtz GmbH & Co. KG, z siedziba w Stolberg (Niemcy), reprezentowana
przez adwokata D. Eickemeiera,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Botisa, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: angielski.
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w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izbg Odwotawcza Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) byta

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, z siedziba w Jaén (Hiszpania),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
z dnia 18 grudnia 2006 r. (sprawa R 761/2006-2), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu pomiedzy Miilhens GmbH & Co. KG a Exportaciones Aceiteras Fedeoliva,
AIE,

SAD (sz6sta izba w skladzie powiekszonym),

w skladzie: A.W.H. Meij (sprawozdawca), prezes, V. Vadapalas, 1. Labucka, N. Wahl
i L. Truchot, sedziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zfozona w sekretariacie Sagdu w dniu 1 marca 2007 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
20 czerwca 2007 r.,
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uwzgledniajac postanowienie z dnia 30 marca 2009 r. zezwalajace Maurer + Wirtz
GmbH & Co. KG na wstapienie w miejsce Miilhens GmbH & Co. KG,

uwzgledniajac wyznaczenie sedzi I. Labuckiej celem uzupelniania sktadu izby wobec
niemozno$ci uczestniczenia w obradach sedziego T. Tchipeva,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 czerwca 2009 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 29 pazdziernika 2003 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78,
s. 1)], Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE dokonata w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (zwanym dalej ,Urze-
dem”) zgloszenia wspolnotowego znaku towarowego.
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Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest nastepujace oznaczenie
graficzne:

Jdosca

S FEDEOLIVA

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 16, 29, 35 i 39
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug
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dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja,
dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 16: ,papier, tektura i wyroby z tych materialéw nieujete w innych klasach;
materialy drukarskie; materialy introligatorskie; materialy fotograficzne;
materialy piSmienne; spoiwa (kleje) do materialéw pismiennych lub do celéw
domowych; materialy przeznaczone dla artystéw; pedzle malarskie; maszyny
do pisania i artykuly biurowe (z wylaczeniem mebli); materialy szkoleniowe
i instruktazowe (z wylaczeniem aparatdéw); materialy z tworzyw sztucznych do
pakowania (nieujete w innych klasach); czcionki drukarskie; klisze i matryce do
druku recznego”;

— klasa 29: ,oleje jadalne, zwlaszcza oliwa z oliwek”;

— klasa 35: ,reklama, zarzadzanie w dzialalnos$ci handlowej, administrowanie
w dzialalnosci handlowej; import i eksport, ustugi doradcze przy eksploatacji
i prowadzeniu przedsigbiorstwa handlowego na zasadach franszyzy; uslugi
sprzedazy detalicznej w sklepach i za posrednictwem $wiatowych sieci
informatycznych, ustugi dotyczace promocji i przedstawicielstwa towaréw”;

— klasa 39: ,transport; pakowanie i sktadowanie towaréw; organizowanie podrézy”.

Zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 41/2001 z dnia 11 pazdziernika 2004 r.
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W dniu 7 stycznia 2005 r. Miilhens GmbH & Co. wniosta sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego na podstawie art. 8 ust. 1lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporza-
dzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009].

Na poparcie swojego sprzeciwu Miilhens powotlala si¢ na rejestracje nastepujacych
wczesniejszych znakéw towarowych:

— stownego wspélnotowego znaku towarowego 90852 TOSCA, zarejestrowanego
w dniu 16 lutego 2001 r., dla towaréw ,$rodki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, $rodki do czyszczenia zebéw, mydia”;

— slownego znaku towarowego 102194 TOSCA, zarejestrowanego w Niemczech
w dniu 26 pazdziernika 1907r., dla towaréw ,,mydta marsylskie i mydta w formie
stalej i w proszku, $rodki perfumeryjne, woda kolonska, lanolina, pomadki
kosmetyczne, kosmetyki do makijazu, pudry, olejki zapachowe, ptyny do
pielegnacji wloséw, ptyny do skdry glowy, przybory do pielegnacji zeb6w i jamy
ustnej, pielegnacji skory i brody, farby do wloséw, saszetki zapachowe, szczoteczki
do zebdw i paznokci, sole do kapieli”;

— slownego znaku towarowego nr 258495 TOSCA, zarejestrowanego w Niemczech
w dniu 10 stycznia 1921 r., dla towaréw ,preparaty kosmetyczne, zwlaszcza
preparaty zapachowe”;

— slownego znaku towarowego nr 301590 TOSCA, zarejestrowanego w Niemczech
w dniu 7 maja 1923 r, dla towaréw ,mydta marsylskie i mydta w formie stalej
iw proszku, $rodki perfumeryjne, woda kolonska, lanolina, pomadki kosmetyczne,
kosmetyki do makijazu, pudry, olejki zapachowe, ptyny do pielegnacji wloséw,
plyny do skéry gltowy, przybory do pielegnacji zeb6éw i jamy ustnej, pielegnacji
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skéry i brody, farby do wloséw, saszetki zapachowe, szczoteczki do zebéw
i paznokci, sole do kapieli”;

— stownego znaku towarowego nr 1048297 TOSCA, zarejestrowanego w Niemczech
w dniu 13 maja 1983 r., dla towaréw ,$rodki perfumeryjne, olejki eteryczne,
kosmetyki, mydta, pasta do zebéw, ptyny do skéry glowy, produkty chemiczne do
celéw sanitarnych, $rodki do dezynfekgcji”;

— powszechnie znany znak towarowy TOSCA, uzywany w Niemczech dla towaréw
»$rodki perfumeryjne, woda toaletowa, woda kolonska, ptyn do ciata, kostki
mydla, Zel pod prysznic, dezodoranty, talk”

Sprzeciw w szczegdlnosci odnosit sie do towaréw ,srodki perfumeryjne, woda toa-
letowa, woda kolonska, plyn do ciata, kostki mydta, zel pod prysznic, dezodoranty,
talk’, co do ktérych Miilhens powotatla sie na renome wcze$niejszych znakéw towaro-
wych, i byl skierowany wobec wszystkich towaréw i ustug oznaczonych w zgloszeniu
znaku towarowego.

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw w catosci na tej
podstawie, ze po pierwsze oznaczone kolidujacymi ze soba znakami towarowymi
towary i ustugi sa oczywiscie rézne, co zapobiega jakiemukolwiek prawdopodobien-
stwu wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
a po drugie skarzaca nie przedstawita odpowiedniego stanu faktycznego, dowoddéw
i argumentéw w celu wykazania, iz uzywanie zgloszonego znaku towarowego dziata
na jej szkode lub powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charak-
teru lub renomy wczesniejszych znakéw towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 5 roz-
porzadzenia nr 40/94.

W dniu 31 maja 2006 r. Miilhens wniosta do Urzedu odwotanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw.
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Decyzja z dnia 18 grudnia 2006 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Izba Odwolaw-
cza oddalifa odwotanie. Na wstepie potwierdzita ocene Wydziatu Sprzeciwéw, zgod-
nie z ktdéra towary i uslugi oznaczone kolidujacymi ze soba znakami towarowymi sg
rozne i z tego wzgledu nie moze istnie¢ prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Nastepnie Izba Odwotaw-
cza oddalita odwotanie w zakresie, w jakim opieralo si¢ ono na art. 8 ust. 5 rozpo-
rzadzenia nr 40/94, na tej podstawie, ze Miilhens wylacznie przedstawita argumenty
i dowody w celu wykazania renomy wczesniejszych znakéw towarowych TOSCA
w Niemczech bez przedstawienia okoliczno$ci lub argumentéw w celu wykazania, iz
uzywanie bez uzasadnionego powodu zgloszonego znaku towarowego powodowa-
foby czerpanie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy wczes-
niejszych znakéw towarowych badz tez dziataloby na ich szkode. Ponadto odrzucita
argument Miilhens dotyczacy istnienia niebezpieczenstwa rozmycia poprzez ostabie-
nie charakteru odré6zniajacego wczeéniejszych znakéw towarowych, jako ze argument
ten zostal podniesiony po raz pierwszy na etapie toczacego sie przed nia postepowa-
nia odwolawczego.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— odrzucenie zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego;

— obciazenie Urzedu kosztami postepowania.
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Urzad wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci drugiego zadania

W ramach swojego drugiego zadania skarzaca zwraca si¢ do Sadu o odrzucenie zglo-
szenia wspolnotowego znaku towarowego.

W tym wzgledzie, poniewaz to zadanie skarzacej nalezy interpretowac jako zmierza-
jace w istocie do nakazania Urzedowi odrzucenia zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego, nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94
[obecnie art. 65 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009] Urzad zobowigzany jest do pod-
jecia niezbednych $rodkéw w celu zastosowania sie do orzeczenia sadu Unii. A zatem
zadaniem Sadu nie jest kierowanie do Urzedu nakazéw, bowiem to do Urzedu nalezy
wyciagniecie konsekwencji z rozstrzygniecia i uzasadnienia wyrokéw Sadu [zob.
wyrok Sadu z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko
OHIM - Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz. s. 1I-1401, pkt 24 i przytoczone
tam orzecznictwo].
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Nalezy zatem uzna¢ to drugie zadanie za niedopuszczalne.

Co do istoty

Skarzaca podnosi w istocie trzy zarzuty dotyczace — pierwszy — naruszenia art. 43
ust. 1, art. 73 i art. 74 ust. 1 i 2 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie odpowiednio art. 42
ust. 1, art. 75 i art. 76 ust. 1 i 2 rozporzadzenia nr 207/2009) — drugi — naruszenia
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 i — trzeci — naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) roz-
porzadzenia nr 40/94.

Sad uwaza, ze w pierwszej kolejnosci nalezy rozpatrzy¢ trzeci zarzut skarzacej.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94

— Argumenty stron

Skarzaca podnosi, iz oznaczone kolidujacymi ze soba znakami towarowymi towary
i ustugi sa czesciowo podobne, poniewaz po pierwsze oliwa z oliwek jest czesto uzy-
wana w celach kosmetycznych w zelach pod prysznic i szamponach objetych klasa 29,
a po drugie opakowanie tych towaréw nosi oznaczenie chronione wczesniejszymi
znakami towarowymi, tak Ze nalezy stwierdzi¢ podobienstwo z ,pakowaniem i skla-
dowaniem towaréw” ujetym w klasie 39.
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Skarzaca takze podkresla, ze istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad,
a w jej ocenie przecietny konsument moze mysleé, ze towary oznaczone zgloszonym
znakiem towarowym i jej towary pochodza z tego samego przedsiebiorstwa.

Urzad nie zgadza sie z argumentami skarzace;j.

— Ocena Sadu

Tak jak zauwazyla Izba Odwotawcza w pkt 16 zaskarzonej decyzji, na etapie poste-
powania odwolawczego toczacego si¢ przed nig skarzaca nie wysunela zadnego
argumentu majacego na celu podwazenie decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w zakresie,
w jakim oddalil on sprzeciw oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 w postepo-
waniu dotyczacym wzglednych podstaw odmowy rejestracji Urzad ogranicza si¢ do
badania stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw przedstawionych przez strony
oraz poszukiwanego zado$¢uczynienia. W zwigzku z tym w przypadku wzglednej
podstawy odmowy rejestracji okolicznosci faktyczne lub prawne powolane przed
Sadem, a niepodniesione uprzednio przed izba odwolawcza nie moga podwa-
zy¢ zgodno$ci z prawem decyzji tej izby [wyrok Trybunatu z dnia 13 marca 2007 r.
w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. s. 1-2213, pkt 54; wyrok Sadu
z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie T-169/02 Cerveceria Modelo przeciwko OHIM —
Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), Zb.Orz. s. I1I-505, pkt 22].

Wynika z tego, ze w ramach kontroli zgodno$ci z prawem decyzji izb odwotawczych,
powierzonej Sadowi na mocy art. 63 rozporzadzenia nr 40/94, okoliczno$ci faktyczne
i prawne, na ktdre sie powotano w postepowaniu przed Sadem z pominieciem wska-
zania ich uprzednio w postepowaniu przed instancjami Urzedu, nie moga by¢ brane
pod uwage przy badaniu zgodno$ci z prawem decyzji izby odwolawczej i w rezultacie
nalezy je uzna¢ za niedopuszczalne (ww. wyrok w sprawie NEGRA MODELO, pkt 22,
23).
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Jako ze na poparcie swojego odwotania przed I1zba Odwotawczg skarzaca nie wysu-
nela zadnego argumentu majacego na celu podwazenie zasadnosci decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw w odniesieniu do zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, nalezy odrzuci¢ niniejszy zarzut jako niedopuszczalny.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia art. 43 ust. 1, art. 73
iart. 74 ust. 1i 2 rozporzadzenia nr 40/94

— Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, ze Izba Odwolawcza blednie uznala za niedopuszczalny — ze
wzgledu na wskazanie nowej okolicznosci faktycznej — jej argument dotyczacy ist-
nienia niebezpieczenistwa rozmycia poprzez ostabienie charakteru odrézniajacego
wczeéniejszych znakéw towarowych. Stwierdza, ze argument ten podnosi tylko jeden
z aspektéw kwestii szkody wyrzadzonej charakterowi odrdzniajgcemu i renomie
wczeéniejszych znakéw towarowych i ze w rezultacie zostal wysuniety w terminie
wyznaczonym przez Urzad. Skarzaca uwaza ponadto, Ze nie jest zabronione przed-
stawianie nowych okolicznosci po uptywie terminu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009) i w zasa-
dzie 19 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonu-
jacego rozporzadzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), i ze w niniejszym przypadku Izba
Odwotawcza nie skorzystala z zakresu uznania przyznanego jej przez art. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94.

Skarzaca stwierdza miedzy innymi, ze Izba Odwolawcza nie powiadamiajac, iz nie
wezmie pod uwage nowych okolicznosci wskazanych po raz pierwszy przed nia,
naruszyla art. 43 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz nie wzywala stron do
przedstawienia swoich uwag tak czesto, jak to byto potrzebne. Naruszyta takze art. 73
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rozporzadzenia nr 40/94, opierajac zaskarzong decyzje na wzgledach, w odniesieniu
do ktérych skarzaca nie zostata wystuchana.

Urzad podnosi przede wszystkim, Ze zarzut ten jest zbedny, poniewaz nawet gdyby
Izba Odwotawcza zbadala argument dotyczacy niebezpieczeristwa rozmycia poprzez
ostabienie charakteru odrézniajacego, wynik sprawy bylby taki sam, jako ze skarzaca
nie przedstawila zadnej okolicznosci na wsparcie swojego zarzutu.

Urzad stwierdza nastepnie, ze ze wzgledu na to, iz ten nowy argument jest oczywiscie
niewystarczajacy, aby uzasadni¢ zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94
i aby tym samym wywrze¢ wplyw na wynik sprawy, jedna z przestanek ustalonych
w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul w celu wziecia pod uwage argu-
mentéw przedstawionych z opdznieniem nie zostata spelniona. Ponadto skarzaca
wykazala sie celowo opieszalym postepowaniem, lub co najmniej zbyt niedbalym, nie
przedstawiajac przed Wydziatem Sprzeciwéw argumentu do tego stopnia istotnego,
ze zadne rzeczywiste oméwienie powolanej podstawy odmowy rejestracji nie mogto
zosta¢ przeprowadzone bez jego rozpatrzenia. Urzad zauwaza w tym wzgledzie, ze
skarzaca nie wyjasnia powodu, dla ktérego nie przedstawila tego argumentu przed
Wydziatem Sprzeciwéw.

— Ocena Sadu

Nalezy zauwazy¢, ze w pkt 31 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdzifa,
iz skarzaca zaznaczyla rubryke 95 formularza sprzeciwu, wskazujac w ten sposéb,
ze sprzeciw wniesiony wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego opiera si¢
na wzgledzie, wedlug ktérego znak ten powoduje czerpanie nienaleznej korzysci
z odrdzniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego badz
dziala na ich szkode, i ze z tego wzgledu sprzeciw jest oparty na art. 8 ust. 5 rozpo-
rzadzenia nr 40/94.
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W pkt 35 zaskarzonej decyzji [zba Odwotawcza réwniez stwierdzila, ze w terminie,
o ktérym mowa w art. 42 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, wyznaczonym do przedsta-
wienia stanu faktycznego, dowoddéw i argumentéw na poparcie sprzeciwu skarzaca
przedstawita przed Wydzialem Sprzeciwéw argumenty i dowody w celu wykazania
renomy wczesniejszych stownych znakéw towarowych TOSCA w Niemczech, ale nie
przedstawita zadnego dowodu ani argumentu majgcego na celu wykazanie, ze uzywa-
nie bez uzasadnionego powodu zgtoszonego znaku towarowego powodowaloby czer-
panie nienaleznej korzysci z odrézniajacego charakteru lub renomy wczeéniejszych
znakéw towarowych badz dziatatoby na ich szkode.

Nalezy zauwazy¢ nastepnie — tak jak wynika z art. 37 zaskarzonej decyzji — ze skar-
z3ca na etapie postepowania przed Izba Odwolawcza przedstawila argument, zgodnie
z ktérym uzywanie zgloszonego znaku towarowego prowadziloby do erozji renomy
wczeéniejszych znakdw towarowych, poniewaz krag odbiorcéw przestalby kojarzy¢
towary skarzacej ze znakiem towarowym TOSCA. Tymczasem w pkt 38 zaskarzonej
decyzji Izba Odwolawcza zakwalifikowata to twierdzenie jako ,nowa okolicznos¢ fak-
tyczng’, ktérej dopuszczalno$é odrzucita na podstawie art. 74 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 ze wzgledu na to, zZe powolano si¢ na nig po uptywie terminu wyznaczonego
przez Wydzial Sprzeciwéw i ze skarzaca nie powola sie na istnienie ani nowych oko-
liczno$ci, ani trudnosci faktycznych lub prawnych, ktére przeszkodzilyby jej przed-
stawi¢ ten argument w toku postepowania przed Wydzialem Sprzeciwéw (pkt 41
i 43-45 zaskarzonej decyzji).

W przeciwienistwie do Izby Odwolawczej Sad zauwaza jednakze, ze ten argument
ogranicza sie do przedstawienia na etapie postepowania przed Izba Odwotawcza
okolicznosci, ktéra byla podnoszona od chwili wniesienia sprzeciwu. Zaznaczajac
rubryke 95 sprzeciwu, skarzaca dala bowiem do zrozumienia, Ze jej sprzeciw opiera
sie na przekonaniu, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego bedzie powodowac
czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub renomy wczeéniej-
szych znakéw towarowych badz dziala¢ na ich szkode.

Zatem argument wysuniety na etapie postepowania przed Izba Odwolawcza uéci-
$la co najwyzej charakter szkody wyrzadzonej wczeéniejszym znakom towarowym,
czyli to, co skarzaca okresla jako erozje ich renomy, i w zwiezly sposob przedstawia
jej przyczyne sprowadzajacg sie do zarzucanej okolicznosci, ze ,odbiorcy przestana
kojarzy¢ [jej] towary [...] ze znakiem towarowym TOSCA”.
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Nalezy w tym wzgledzie przypomnie¢, ze kryteria zastosowania wzglednej podstawy
odmowy rejestracji lub jakiegokolwiek innego przepisu przywotanego na poparcie
zadan sformulowanych przez strony stanowig w sposéb oczywisty czes¢ elementow
prawnych poddanych badaniu Urzedu [wyroki Sadu: z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie
T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. s. 11-287,
pkt 2; z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie T-53/05 Calavo Growers przeciwko OHIM
— Calvo Sanz (Calvo), Zb.Orz. s. II-37, pkt 59]. Tymczasem skarzaca ogranicza si¢ do
stwierdzenia, ze przestanki z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 zostaly w niniej-
szym przypadku spelnione, i przedstawia tego lakoniczne uzasadnienie, mianowicie
ze odbiorcy przestang kojarzy¢ z wczeéniejszymi znakami towarowymi towary, ktére
znaki te oznaczaja.

W $wietle motywow sprzeciwu wysunietych przez skarzacg przed Wydzialem Sprze-
ciwéw Sad uwaza, ze argument ten stanowi proste u$cislenie charakteru zarzucanego
niebezpieczenstwa wystapienia szkody i wskazanie jej przyczyn, nie zawierajac zadnej
nowej okolicznosci faktycznej w rozumieniu art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94.

Z tego wzgledu Izba Odwotawcza naruszyta prawo, kwalifikujac wspomniany argu-
ment — majacy na celu uscislenie charakteru i Zrédta szkody, ktérej sprzeciw wobec
rejestracji zgloszonego znaku towarowego stara si¢ zapobiec w zgodzie z art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 — jako przywolanie nowej okolicznosci faktycznej w rozu-
mieniu art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 i odrzucajac go jako niedopuszczalny.
Argument skarzacej powinien zosta¢ wziety pod uwage przez Izbe Odwotawcza
zgodnie z art. 74 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia.

Urzad podnosi pomocniczo, ze argument skarzacej jest w kazdym razie oczywiscie
niewystarczajacy dla celéw uwzglednienia sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 5 rozpo-
rzadzenia nr 40/94, poniewaz nie przedstawila ona zadnego materialu dowodowego
na poparcie swojego zarzutu.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze uzasadnienie zaskarzonej decyzji nie zawiera
zadnej oceny co do kwestii, czy argument skarzacej jest w kazdym razie oczywiscie
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niewystarczajacy w celu uzasadnienia zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94.

Tymczasem nalezy zauwazy¢, ze zakres, w jakim wnoszacy sprzeciw, gdy zamierza
powolaé sie na wzgledna podstawe odmowy rejestracji wymieniona w art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94, musi wskaza¢ i wykaza¢ zaistnienie w przysztosci majacego
charakter nie tylko hipotetyczny niebezpieczenistwa wystapienia szkody dla wczes$-
niejszych znakéw towarowych lub czerpania nienaleznej korzy$ci w nastepstwie
uzywania zgloszonego znaku, rézni sie w zaleznosci od tego, czy na pierwszy rzut oka
wydaje sie, ze zgloszony znak towarowy moze powodowac jedno z niebezpieczeristw,
ktorych dotyczy ten przepis.

Mozliwe jest bowiem, zwlaszcza w przypadku sprzeciwu opartego na znaku ciesza-
cym sie szczegdlnie duza renoma, ze prawdopodobienstwo zaistnienia w przyszlosci
majacego charakter nie tylko hipotetyczny niebezpieczeristwa wystapienia szkody
lub czerpania nienaleznej korzysci w nastepstwie uzywania zgloszonego znaku moze
by¢ tak wyrazne, iz wnoszacy sprzeciw nie bedzie musiat wskazywa¢ zadnych innych
okoliczno$ci faktycznych ani tez przedstawia¢ w tym zakresie stosownych dowoddw.
Niemniej jednak mozliwe jest réwniez, ze na pierwszy rzut oka wydawac sie bedzie,
iz znak zgloszony nie moze wywota¢ wobec wcze$niejszego renomowanego znaku
towarowego jednego z niebezpieczenstw, ktérych dotyczy art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94, mimo jego identycznosci z tym znakiem lub podobienstwa do niego, w kt6-
rym to przypadku majace nie tylko hipotetyczny charakter przyszie niebezpieczen-
stwo wyrzadzenia szkody lub czerpania nienaleznych korzy$ci musi zosta¢ wykazane
za pomoca dalszych okolicznosci, ktérych wskazanie i dowiedzenie nalezy do wno-
szacego sprzeciw [wyrok Sadu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03 Sigla prze-
ciwko OHIM - Elleni Holding (VIPS), Zb.Orz. s. I1-711, pkt 48].

W niniejszym przypadku przy uwzglednieniu w szczegélnosci materialu dowodo-
wego przedstawionego w odniesieniu do renomy wcze$niejszych znakéw towaro-
wych to do Izby Odwolawczej nalezalo dokonanie oceny, czy uscislenie dokonane
przez skarzaca w kwestii typu niebezpieczenstwa, na ktére naraza wspomniane znaki
towarowe zarejestrowanie zgloszonego znaku towarowego — czyli tego, co skarzaca
okresla jako erozje ich renomy — i uzasadnienie przedstawione w tym wzgledzie —
mianowicie twierdzenie, ze krag odbiorcéw przestanie kojarzy¢ z wcze$niejszymi
znakami towarowymi towary, ktére one oznaczaja — wystarczaly do uwzglednienia
sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.
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Tymczasem — jak juz zauwazono — z zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba Odwolaw-
cza w zaden sposéb nie przeprowadzila oceny tej kwestii, poniewaz tylko odrzucita
argument skarzacej jako niedopuszczalny.

W tych okoliczno$ciach nalezy stwierdzi¢, ze twierdzenie Urzedu, zgodnie z ktérym
argument skarzacej jest w kazdym razie oczywiscie niewystarczajacy, aby uzasad-
ni¢ zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz nie przedstawita
ona zadnego materialu dowodowego na poparcie swojego zarzutu, nie moze zostac
wziete pod uwage przez Sad przy ocenie zgodno$ci z prawem zaskarzonej decyzji.

W ramach skargi o stwierdzenie niewaznosci Sad przeprowadza bowiem kontrole
zgodnosci z prawem decyzji wydawanych przez izby odwotawcze. Jezeli dojdzie do
przekonania, ze taka decyzja, zakwestionowana w postepowaniu przed nimi, naru-
sza prawo, musi stwierdzi¢ jej niewaznos$¢ bez mozliwos$ci oddalenia skargi poprzez
zastapienie uzasadnienia przedstawionego przez izbe odwolawcza, ktéra wydata
zaskarzony akt, wlasnymi rozwazaniami.

Przy uwzglednieniu powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢, ze odrzucajac jako nie-
dopuszczalny przedstawiony w toku postepowania przed nia przez skarzaca argu-
ment, zgodnie z ktérym rejestracja zgtoszonego znaku towarowego spowoduje erozje
renomy wczesniejszych znakéw towarowych z tego powodu, ze krag odbiorcéw prze-
stanie kojarzy¢ z tymi znakami towary, ktére oznaczaja, Izba Odwolawcza naruszylta
art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.

W konsekwencji nalezy uwzgledni¢ pierwszy zarzut skarzacej i na tej podstawie
stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwotawcza
oddalifa sprzeciw oparty na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, bez koniecznosci
rozpatrywania zasadnos$ci drugiego zarzutu.
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W przedmiocie kosztéw

Na podstawie art. 87 ust. 3 regulaminu Sadu w razie cze$ciowego tylko uwzglednie-
nia zadan kazdej ze stron Sad moze postanowic, ze koszty zostana rozdzielone albo
ze kazda ze stron poniesie swoje wlasne koszty. Poniewaz Zadania zaréwno Urzedu,
jak i skarzgcej zostaly uwzglednione tylko cze$ciowo, nalezy obciazy¢ je ich wlasnymi
kosztami.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (sz6sta izba w skladzie powiekszonym)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaznos$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 18 grudnia 2006 r. (sprawa R 761/2006-2) w zakresie, w jakim
oddala ona sprzeciw wniesiony na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
Rady (WE) nr40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego [obecnie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdélnotowego znaku towarowego].

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.
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3) Maurer + Wirtz GmbH & Co. KG i Urzad Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) ponosza swoje wlasne
koszty.

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 17 marca 2010 r.

Podpisy
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