WYROK Z DNIA 9.12.2010 r. — SPRAWA T-303/08

WYROK SADU (6sma izba)
z dnia 9 grudnia 2010 r.*

W sprawie T-303/08

Tresplain Investments Ltd, z siedziba w Tsing Yi, Hong Kong (Chiny), reprezento-
wana przez D. McFarland, barrister,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzo-
ry) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Novaisa Gongalvesa, dziatajacego w charak-
terze pelnomocnika,

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: angielski.

II - 5664



TRESPLAIN INVESTMENTS PRZECIWKO OHIM — HOO HING (GOLDEN ELEPHANT BRAND)

w ktdrej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

Hoo Hing Holdings Ltd, z siedziba w Romford, Essex (Zjednoczone Krélestwo), re-
prezentowana przez M. Edenborough, barrister,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
7 maja 2008 r. (sprawa R 889/2007-1) dotyczaca postepowania w sprawie uniewaz-
nienia prawa do znaku miedzy Hoo Hing Holdings Ltd a Tresplain Investments Ltd,

SAD (6sma izba),

w skladzie, podczas narady: E. Martins Ribeiro, prezes, S. Papasavvas i A. Dittrich
(sprawozdawca), sedziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu sie¢ ze skarga zfozona w sekretariacie Sagdu w dniu 30 lipca 2008 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 18 grudnia 2008 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zfozona w sekretariacie
Sadu w dniu 1 grudnia 2008 r.,
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po zapoznaniu sie z wnioskiem o potaczenie niniejszej sprawy ze sprawa T-300/08 do
celéow procedury ustnej i wydania wyroku, zlozonym przez interwenienta pismem,
ktore wplynelo do sekretariatu Sagdu w dniu 27 sierpnia 2008 r.,

po zapoznaniu sie z uwagami skarzacej i OHIM w przedmiocie wniosku o potacze-
nie spraw, zfozonymi w sekretariacie Sadu pismami odpowiednio z dnia 10 listopada
2008 r. i z dnia 14 pazdziernika 2008 r.,

po zapoznaniu sie z wnioskiem o ponowne otwarcie procedury pisemnej i rozpozna-
nie nowych zarzutéw, zlozonym przez interwenienta w sekretariacie Sagdu w dniu
6 sierpnia 2009 r.,

po zapoznaniu sie z uwagami skarzacej w przedmiocie tego wniosku zfozonymi w se-
kretariacie Sadu w dniu 22 wrzeénia 2009 r.,

uwzgledniajac decyzje Sadu wyznaczajaca termin do przedstawienia nowych zarzu-
tow,

po zapoznaniu sie z pismem procesowym interwenienta przedstawiajacym nowe za-
rzuty, ztozonym w sekretariacie Sagdu w dniu 17 grudnia 2009 r.,

po zapoznaniu sie z uwagami skarzacej i OHIM w przedmiocie nowych zarzutéw
podniesionych przez interwenienta, ztozonymi w sekretariacie Sadu odpowiednio
w dniach 131 18 stycznia 2010 r.,
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uwzgledniajgc, ze w terminie miesiaca od dnia powiadomienia stron o zakoncze-
niu procedury pisemnej nie wplynat Zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i po-
stanowiwszy, na podstawie sprawozdania sedziego sprawozdawcy i w zastosowaniu
art. 135a regulaminu postepowania przed Sadem, orzec w przedmiocie skargi bez
przeprowadzenia cze$ci ustnej postepowania,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Stan faktyczny

W dniu 29 kwietnia 1996 r. skarzaca, Tresplain Investments Ltd, dokonata w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowe-
go (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)].
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Znakiem towarowym, ktérego dotyczylo zgloszenie, jest nastepujace oznaczenie
graficzne:

ERE%

Galden Plephant Brand

Towar, dla ktérego dokonano zgloszenia graficznego znaku towarowego, nalezy do
klasy 30 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towa-
réw i ustug dla celow rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i od-
powiada nastepujacemu opisowi: ,ryz”.

W dniu 4 lutego 1999 r. dokonano na rzecz skarzacej rejestracji wspomnianego wspol-
notowego znaku towarowego pod numerem 241810 (zwanego ,,spornym wspélnoto-
wym znakiem towarowym”).
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W dniu 5 sierpnia 2005 r. interwenient, Hoo Hing Holdings Ltd, zlozyl wniosek
o uniewaznienie prawa do spornego wspdlnotowego znaku towarowego. Po pierw-
sze, powolal sie on na art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 52
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009] w zwiazku z art. 5 rozporzadzenia nr 40/94
(obecnie art. 5 rozporzadzenia nr 207/2009), w brzmieniu obowiazujacym przed
dniem 10 marca 2004 r. — data, w ktdrej zaczeto obowiazywaé nowe brzmienie tego
artykulu nadane rozporzadzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r.
zmieniajacym rozporzadzenie nr 40/94 (Dz.U. L 70, s. 1). Po drugie, oparl si¢ on na
art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 207/2009]. Po trzecie, powotal si¢ on na art. 52 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009] w zwiazku z art. 8
ust. 4 tego rozporzadzenia (obecnie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009). W tym
zakresie interwenient podnidst, ze przepisy regulujace bezprawne uzywanie nazwy
(passing off) przyznawaly mu w Zjednoczonym Kroélestwie uprawnienie do zakazania
uzywania spornego wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie nalezacego do
niego niezarejestrowanego graficznego znaku towarowego, ktérego uzywat w Zjed-
noczonym Kroélestwie od 1988 r. w odniesieniu do ryzu i ktéry zostal przedstawiony
ponizej (zwanego dalej ,wcze$niejszym znakiem towarowym”):

& K F

GOLDEN ELEPHANT
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Decyzja z dnia 16 kwietnia 2007 r. Wydzial Uniewaznien OHIM oddalit wniosek
o uniewaznienie prawa do spornego znaku. W odniesieniu do podstawy uniewaz-
nienia przewidzianej w art.52 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 40/94 w zwiazku z art. 8
ust. 4 tego rozporzadzenia stwierdzil, ze wlasciwym momentem do dokonania oceny,
czy interwenient uzyskal wczesniejsze prawo w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadze-
nia nr 40/94 byt dzien dokonania zgloszenia spornego wspélnotowego znaku towa-
rowego, czyli dzien 29 kwietnia 1996 r., a nie moment, w ktérym ten ostatni zostat
po raz pierwszy uzyty w Zjednoczonym Kroélestwie. Uznal on, ze interwenient w wy-
starczajacym stopniu dowiddl uzywania w tej dacie wczesniejszego znaku towarowe-
go w dziatalno$ci handlowej o zasiegu wigkszym niz lokalny. Wydziatl Uniewaznieni
twierdzil jednak, ze z uwagi na niewielki udzial w rynku ryzu sprzedawanego pod
wczeéniejszym znakiem towarowym interwenient nie wykazal, ze z towarami ozna-
czonymi wcze$niejszym znakiem towarowym laczyta sie ,goodwill” wérédd wlasciwe-
go kregu odbiorcéw (tzn. sita przyciagania odbiorcéw, zob. pkt 101 ponizej). Interwe-
nient nie dowidd! zatem, ze system powddztwa opartego na bezprawnym uzywaniu
nazwy pozwalal mu zakaza¢ uzywania spornego wspélnotowego znaku towarowego.

W dniu 8 czerwca 2007 r. interwenient wniést do OHIM odwolanie od decyzji Wy-
dzialu Uniewaznien.

Decyzja z dnia 7 maja 2008 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba
Odwotawcza OHIM uchylifa decyzje Wydzialu Uniewaznien, uniewaznifa sporny
wspoélnotowy znak towarowy i obciazyla skarzaca kosztami postepowania.

Izba Odwolawcza uznala, ze zostaly spelnione przestanki art. 52 ust. 1 lit. ¢) rozpo-
rzadzenia w zwiazku z art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia i na tej podstawie uniewaznita
sporny wspélnotowy znak towarowy.
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Wskazata ona, ze zgodnie z angielskim orzecznictwem w celu uzasadnienia istnieja-
cego w systemie common law powd6dztwa opartego na bezprawnym uzywaniu nazwy
wnoszacy o uniewaznienie prawa do znaku jest zobowigzany dowie$¢, po pierwsze,
ze zdobyl goodwill lub reputacje na rynku pod niezarejestrowanym znakiem towaro-
wym, a jego towary sg rozpoznawane dzieki elementowi odrézniajacemu, po drugie,
ze wlascicielowi wspélnotowego znaku towarowego mozna zarzuci¢ mylace (umysl-
ne lub nie) przedstawienie wcze$niejszego znaku towarowego, ktére sklania lub moze
skfoni¢ odbiorcéw do uznania, ze towary oferowane do sprzedazy przez wlasciciela
wspdlnotowego znaku towarowego sg towarami wnoszacego o uniewaznienie prawa
do znakuy, i po trzecie, ze ponidst on lub moze ponie$¢ szkode z powodu wprowadze-
nia w bfad wywotanego mylacym przedstawieniem wcze$niejszego znaku towarowe-
go przez wlasciciela wspdlnotowego znaku towarowego.

Izba Odwolawcza przychylita sie¢ do wniosku Wydziatu Uniewaznien, zgodnie z kté-
rym dzient dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego jest wlasciwym
momentem, w odniesieniu do ktérego nalezy ocenia¢ uzyskanie praw do wcze$niej-
szego oznaczenia.

Podkreslita ona, ze dostarczone przez interwenienta dowody wskazywaly na faktycz-
ng i powazng dziatalno$¢ handlowgy, z ktéra wiazat sie import towaru do Zjednoczo-
nego Kroélestwa i sprzedaz pod wcze$niejszym znakiem towarowymi szczegdlnych
rodzajéw ryzu w miejscach oferujacych zywnos¢ chinska i tajlandzka. Oznaczenie
bylo zatem uzywane w dzialalno$ci handlowej w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporza-
dzenia nr 40/94.

Izba Odwolawcza wskazala, Ze z przedstawionych przez interwenienta dowodéw
wynika, iz wcze$niejszy znak towarowy byl uzywany w Zjednoczonym Krélestwie
(w Londynie i w pokrewnych hrabstwach Kentu i Bedfordshire). Ponadto ztozone pod
przysiega o$wiadczenie interwenienta potwierdzalo sprzedaz ryzu klientom w in-
nych duzych miastach Zjednoczonego Krélestwa, w szczegdlnosci w Manchesterze,
Liverpoolu, Birmingham, Glasgow i w Bristolu. Interwenient dowidd! wiec, ze uzy-
wanie wcze$niejszego znaku towarowego wykraczalo poza zasieg wylacznie lokalny
w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.
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Interwenient wykazal, ze rozpatrywane prawa zostaly uzyskane przed dniem doko-
nania zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 4 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 4 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009].

W przedmiocie warunku okres§lonego w art. 8 ust. 4 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
[obecnie art. 8 ust. 4 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009], zgodnie z ktérym dane
oznaczenie winno dawac wlascicielowi prawo zakazu uzywania pdzniejszego znaku
towarowego, Izba Odwotawcza zajeta nastepujace stanowisko.

Interwenient wykazat istnienie w dniu zgloszenia spornego wspdlnotowego znaku to-
warowego wystarczajacej goodwill jego przedsigbiorstwa uzyskanej dzigki sprzedazy
szczegblnych rodzajow ryzu. Wydziat Uniewaznien ustanowit bardziej rygorystyczny
wymoég dowodowy dla wykazania goodwill niz wymagany przez prawo angielskie re-
gulujace powddztwo oparte na bezprawnym uzywaniu nazwy.

Izba Odwotawcza stwierdzita ponadto, Ze sporny wspélnotowy znak towarowy stano-
wil mylace przedstawienie wcze$niejszego znaku towarowego. W tym zakresie wska-
zala ona, Ze rozpatrywane towary sa identyczne. To samo dotyczy takze elementéw
stownych omawianych znakéw towarowych. W ich przypadku istnieje tozsamos¢ fo-
netyczna i koncepcyjna, a takze istotne podobienstwo wizualne. Jest zatem nieunik-
nione, ze odbiorcy nie beda w stanie rozrézni¢ omawianych oznaczen i konsumenci,
ktorzy wezedniej zetkneli sie juz z weze$niejszym znakiem towarowym, uznaja, ze ryz
sprzedawany przez skarzaca pod spornym wspdélnotowym znakiem towarowym jest
ryzem sprzedawanym przez interwenienta.
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Ponadto uznala ona, ze okoliczno$¢, iz interwenient wykazal istnienie w Zjednoczo-
nym Krélestwie goodwill wczesniejszego znaku towarowego, ktéry wykazuje duze
podobienstwo do spornego wspolnotowego znaku towarowego i oznacza te same to-
wary, prowadzi do racjonalnego wniosku, ze interwenient moze obawia¢ sie ponie-
sienia szkody.

Co wiecej, jezeli chodzi o wniosek o uniewaznienie prawa do znaku w zakresie, w ja-
kim zostal on oparty na art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 w zwiazku z art. 5
tego rozporzadzenia, Izba Odwotawcza stwierdzita w ramach ,,uwag wstepnych” jego
niedopuszczalno$é. Wyjasnila ona w pkt 19 zaskarzonej decyzji, ze z uwagi na to, iz
wniosek wptynal w dniu 5 sierpnia 2005 r., rozporzadzenie nr 40/94 mialo zastoso-
wanie w brzmieniu zmienionym rozporzadzeniem nr 422/2004 wprowadzajacym po-
prawki w zakresie bezwzglednych podstaw uniewaznienia. Nowy art. 51 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94, znajdujacy zastosowanie w tej sprawie, odnosil sie wylacz-
nie do art. 7 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 rozporzadzenia nr 207/2009),
dotyczacego bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji, a nie, jak wczeéniej, do
art. 5 tego rozporzadzenia dotyczacego oséb, ktére moga by¢ wtascicielami wspélno-
towych znakéw towarowych.

Wreszcie w zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza nie rozpatrzyla argumentu inter-
wenienta opartego na art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W dniu 1 sierpnia 2008 r. interwenient wnidst do Sadu skarge na zaskarzona decy-
zje. W skardze tej zazadal stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji w zakresie,
w jakim Izba Odwotawcza stwierdzita niedopuszczalno$é zarzutu opartego na pod-
stawie uniewaznienia przewidzianej w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94.
Wnidst on réwniez o zmiane zaskarzonej decyzji poprzez stwierdzenie dopuszczal-
nosci i zasadnosci jego zarzutéw opartych na podstawach uniewaznienia przewidzia-
nych w art. 51 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 40/94 oraz poprzez uniewaznienie
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spornego wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie jednego lub obu tych do-
datkowych zarzutéw.

Sad odrzucil te skarge jako niedopuszczalna [postanowienie Sadu z dnia 14 lipca
2009 r. w sprawie T-300/08 Hoo Hing przeciwko OHIM - Tresplain Investments
(Golden Elephant Brand), niepublikowane w Zbiorze]. Sad uznal zasadniczo, ze na
podstawie art. 63 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 ust. 4 rozporzadze-
nia nr 207/2009) Hoo Hing nie byta uprawniona do wniesienia skargi do Sadu, ponie-
waz decyzja Izby Odwotawczej w pelni uwzglednita jej zadania (ww. postanowienie
w sprawie Golden Elephant Brand, pkt 37).

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

W odpowiedzi na skarge OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami.

II - 5674



TRESPLAIN INVESTMENTS PRZECIWKO OHIM — HOO HING (GOLDEN ELEPHANT BRAND)

35 W odpowiedzi na skarge interwenient wnosi do Sadu:

— o oddalenie skargi;

— ponadto lub pomocniczo o stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji w za-
kresie dotyczacym twierdzenia, Ze momentem stanowiacym punkt odniesienia
przy dokonywaniu oceny bezprawnego uzywania nazwy jest dzien dokonania
zgloszenia wspolnotowego znaku towarowego, a nie moment pierwszego uzycia
znaku wspdlnotowego;

— dodatkowo lub pomocniczo o zmiane zaskarzonej decyzji poprzez stwierdzenie,
ze momentem stanowiagcym punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny bez-
prawnego uzywania nazwy jest moment pierwszego uzycia wspdlnotowego zna-
ku towarowego, a nie dzieri dokonania jego zgloszenia;

— o obciazenie OHIM lub skarzgcej albo, pomocniczo, OHIM i skarzacej solidarnie
kosztami postepowania.

36 Nadto w piSmie procesowym przedstawiajagcym nowe zarzuty, interwenient wnosi
do Sadu:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji w zakresie dotyczacym stwierdze-
nia niedopuszczalno$ci zarzutu opartego na podstawie uniewaznienia przewi-
dzianej w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94;
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— ponadto lub pomocniczo o zmiane zaskarzonej decyzji poprzez stwierdzenie do-

puszczalnosci i zasadno$ci zarzutu opartego na podstawie uniewaznienia przewi-
dzianej w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94;

— o zmiane zaskarzonej decyzji poprzez stwierdzenie dopuszczalnosci i zasadnosci
zarzutu opartego na podstawie uniewaznienia przewidzianej w art. 51 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94;

— na wypadek zmiany zaskarzonej decyzji zgodnie z powyzszymi zadaniami o jej
zmiane réwniez poprzez uniewaznienie spornego wspolnotowego znaku towaro-
wego na podstawie jednego lub obu tych zarzutéw dodatkowych;

— o obciazenie OHIM lub skarzgcej albo, pomocniczo, OHIM i skarzacej solidarnie
kosztami postepowania.

7 W uwagach na pi$mie dotyczacych nowych zarzutéw skarzgca wnosi do Sadu o:

— oddalenie nowych zarzutéw prawnych;

— obciazenie interwenienta kosztami postepowania.
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W uwagach na pismie dotyczacych nowych zarzutéw OHIM wnosi do Sadu:

— o odrzucenie nowych zarzutéw prawnych z powodu niedopuszczalnosci;

— pomocniczo o oddalenie nowych zarzutéw z powodu bezzasadnosci;

— obciazenie interwenienta kosztami postepowania.

Co do prawa

Co sie tyczy na wstepie wniosku interwenienta o potaczenie niniejszej sprawy ze spra-
wa T-300/08 do celéw procedury ustnej i wydania wyroku, wystarczy stwierdzi¢, ze
whniosek ten stal sie bezprzedmiotowy z chwila odrzucenia skargi w sprawie T-300/08
z powodu niedopuszczalnosci (ww. w pkt 22 postanowienie w sprawie Golden Ele-
phant Brand).

1. W przedmiocie zgdan skarzgcej

W uzasadnieniu skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty, dotyczace — odpowiednio —
naruszenia art. 73 i 74 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 i 76 rozporzadzenia
nr 207/2009) oraz naruszenia art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.
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Wprzedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 73 i 74 rozporzgdzenia
nr 40/94

W przedmiocie pierwszej czeéci zarzutu pierwszego, dotyczacej naruszenia art. 74
rozporzadzenia nr 40/94

— Argumenty stron

W ramach pierwszej czesci pierwszego zarzutu skarzaca podnosi, ze Izba Odwotaw-
cza odmdwila uwzglednienia istotnych okolicznosci, dowoddéw i argumentéw, ktére
zostaly przez nia przedstawione w odpowiednim terminie. Czynigc tak, Izba Odwo-
tawcza naruszyla art. 74 rozporzadzenia nr 40/94, a zwlaszcza ust. 2 tego artykulu
(obecnie art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009).

W szczegélnosci Izba Odwolawcza odmoéwila rozwazenia argumentéw skarzacej
dotyczacych:

— zakwestionowania rzekomych ,dowodéw” przedstawionych przez interwenienta;

— faktu, Ze interwenient nie przedstawil dowodéw na okolicznos$¢ skali i znaczenia
rzekomej reputacji lub goodwill uzyskanych w nastepstwie uzywania;
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— braku faktycznych przypadkéw wprowadzenia w btad lub prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w odniesieniu do omawianych znakéw towarowych. Izba
Odwotawcza nie uwzglednita w szczegdlnosci faktu, ze interwenient (nie wspo-
minajac o jego klientach) nigdy nie zwrdcil sie przeciwko skarzacej, chociaz zo-
stalo ustalone, ze od listopada 2003 r. na rynku w Zjednoczonym Kroélestwie miata
miejsce rownolegta sprzedaz towaréw obu stron, czyli ryzu, ktory byl sprzedawa-
ny pod omawianymi znakami towarowymi.

Izba Odwotawcza odméwila takze wziecia pod uwage przedstawionych przez skar-
z3ca w jej uwagach na pismie dowoddéw na okoliczno$¢ braku prawdopodobienstwa
wprowadzenia w btad.

A zatem Izba Odwolawcza w duzym stopniu odméwila rozwazenia uwag skarzacej
przedstawionych w dniach 3 lutego 2006 r., 31 paZzdziernika 2007 r.i 1 kwietnia 2008 r.

Izba Odwotawcza nie ocenita tez udzialéw w rynku i nie wziela pod uwage dostarczo-
nych przez skarzaca dowodoéw, z ktérych wynikalo, ze przecietnie do Zjednoczonego
Krélestwa importowanych jest 500000 ton ryzu rocznie.

OHIM i interwenient kwestionuja te czes¢ zarzutu pierwszego. OHIM podnosi
w szczegblnosci, ze zarzut ten jest niedopuszczalny, poniewaz skarzaca nie wskazata
w sposéb wystarczajgco jasny, ktére z zarzutéw lub dowoddéw przedstawionych przez
nig w toku administracyjnej fazy postepowania zostaly pominiete przez Izbe Odwo-
tawcza. W kazdym razie jego zdaniem ta cze$¢ zarzutu pierwszego jest bezzasadna,

II - 5679



37

38

WYROK Z DNIA 9.12.2010 r. — SPRAWA T-303/08

poniewaz Izba Odwolawcza ustosunkowata sie do wszystkich uwag przedstawionych
przez strony.

— Ocena Sadu

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 21 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci i art. 44
§ 1 regulaminu postepowania przed Sadem skarga powinna zawiera¢ w szczegdlno-
$ci ,przedmiot sporu” oraz ,zwiezle przedstawienie zarzutéw prawnych stanowig-
cych podstawe skargi” Ponadto na podstawie art. 48 § 2 wspomnianego regulaminu
»hie mozna podnosi¢ nowych zarzutéw prawnych w toku postepowania, chyba ze ich
podstawa sg okoliczno$ci prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postepowa-
nia” Z tych przepiséw wynika, ze kazdy zarzut, ktéry nie jest dostatecznie wyszcze-
gélniony w skardze wszczynajacej postepowanie, nalezy uzna¢ za niedopuszczalny
(wyrok Sadu z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie T-209/01 Honeywell przeciwko
Komisji, Zb.Orz. s. II-5527, pkt 54).

W mysl utrwalonego orzecznictwa dla dopuszczalnosci skargi konieczne jest, aby
istotne okoliczno$ci faktyczne i prawne, na ktérych sie opiera, wynikaty cho¢by zwiez-
le, ale w sposdb spdjny i zrozumialy, z tre$ci samej skargi (zob. ww. w pkt 37 wyrok
w sprawie Honeywell przeciwko Komisji, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo).
W tym zakresie, o ile tres$¢ skargi moze zostac poparta i uzupetniona w odniesieniu do
poszczegdlnych kwestii odestaniem do fragmentéw zalaczonych do niej dokumen-
toéw, o tyle ogdlne odestanie do innych pism, nawet jezeli stanowia one zalaczniki do
skargi, nie rekompensuje braku zasadniczych elementéw argumentacji prawnej, ktére
muszg by¢ zawarte w skardze na podstawie przypomnianych powyzej przepiséw. Po-
nadto do Sadu nie nalezy wyszukiwanie i identyfikowanie w zalacznikach zarzutéw
i argumentdw, ktére mozna by uznad za podstawe skargi, poniewaz zataczniki petniag
funkcje czysto dowodowa i pomocnicza (zob. ww. w pkt 37 wyrok w sprawie Honey-
well przeciwko Komisji, pkt 57 i przytoczone tam orzecznictwo).

II - 5680



39

40

41

42

TRESPLAIN INVESTMENTS PRZECIWKO OHIM — HOO HING (GOLDEN ELEPHANT BRAND)

Ponadto art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 76 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009) stanowi, ze w trakcie postepowania OHIM bada stan faktyczny z urze-
du, jednak w postepowaniu odnoszacym sie do wzglednych podstaw odmowy reje-
stracji OHIM ogranicza sie w tym badaniu do podnoszonych przez strony zarzutéw
i zadan. Zgodnie z art. 74 ust. 2 tego rozporzadzenia OHIM moze nie wzia¢ pod uwa-
ge stanu faktycznego lub dowoddw, ktérych zainteresowane strony nie przedstawity
w odpowiednim terminie.

Skarzaca podnosi zasadniczo, ze Izba Odwolawcza naruszyla ten przepis, odmawia-
jac wziecia pod uwage niektérych z jej argumentéw lub dowodéw, mimo ze nie zo-
staly spelnione przeslanki zastosowania art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, po-
niewaz owe argumenty lub dowody zostaly przez nia przedstawione w odpowiednim
terminie.

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, ze niektére z argumentéw wysunietych przez
skarzaca na poparcie tej cze$ci zarzutu pierwszego nie zostaly przedstawione w skar-
dze w sposéb wystarczajaco precyzyjny. Skarzaca nie wyjasnita bowiem w tresci
skargi, jakie argumenty zostaly wysuniete przez nig w toku postepowania admini-
stracyjnego celem podwazenia dowodéw przedstawionych przez interwenienta. Nie
wskazata ona ponadto, ktére z argumentéw zawartych w pismach z dnia 3 lutego
2006 r., 31 pazdziernika 2007 r. i 1 kwietnia 2008 r. nie zostaly jej zdaniem rozpatrzo-
ne przez Izbe Odwolawcza.

Niemniej jednak czeé¢ z argumentéw przywolanych przez skarzaca na poparcie tej
czesci zarzutu pierwszego zostala przedstawiona w samej skardze w sposéb wystar-
czajaco jasny. I tak ze skargi wynika, Ze skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, iz ta nie
wziela pod uwage jej argumentacji, zgodnie z ktérg interwenient nie przedstawil do-
wodow na okoliczno$¢ skali i znaczenia reputacji lub goodwill, jakie zostaly zdobyte
w nastepstwie uzywania. Ze skargi wynika réwniez, ze skarzaca uwaza, iz Izba Odwo-
tawcza odméwila wziecia pod uwage jej argumentacji, zgodnie z ktéra w przypadku
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omawianych znakéw towarowych nie istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad. Ponadto skarzaca wyraznie zarzucila Izbie Odwolawczej pominiecie argu-
mentu, ze przecietnie do Zjednoczonego Krélestwa importowanych jest 500000 ton
ryzu rocznie. Jezeli chodzi o te argumenty, ich tre$¢ wynika, przynajmniej lakonicz-
nie, z tresci samej skargi.

Pierwsza cze$¢ zarzutu pierwszego, dotyczaca dopuszczenia sie przez Izbe Odwolaw-
czg uchybien formalnych w postaci odmowy wziecia pod uwage czesci argumentéw
skarzacej mimo braku spelnienia przestanek takiej odmowy, nie moze zosta¢ zatem
uznana jako taka za niedopuszczalng. Jedynie niektére z argumentéw przywotanych
na poparcie tej czesci zarzutu sa niedopuszczalne, poniewaz nie zostaly przedstawio-
ne w sposdb wystarczajaco jasny w tresci samej skargi (zob. pkt 41 powyzej).

W odniesieniu do istoty pierwszej czesci zarzutu pierwszego, nalezy wskazaé, co na-
stepuje. Jak podkres§la OHIM, z zaskarzonej decyzji ani z wymiany korespondencji
miedzy nim a skarzaca w zaden sposéb nie wynika, jakoby OHIM odmoéwil wzie-
cia pod uwage przedstawionych przez skarzaca istotnych okolicznosci, dowodéw
i argumentéw.

Nalezy podkresli¢, ze w pkt 3, 5, 14 i 16 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza przed-
stawita podsumowanie argumentacji skarzacej, obejmujace wszystkie jej pisma pro-
cesowe, ktére wplynely w toku postepowania administracyjnego.

W tym kontekscie nalezy wskazac, ze izba odwolawcza nie musi zajmowac stanowiska
wobec wszystkich argumentéw wysunietych przez strony. Wystarczy, by przedstawita
ona fakty i rozwazania prawne o zasadniczym znaczeniu dla systematyki decyzji (zob.
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podobnie wyrok Trybunatu z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie C-404/04 P Techni-
sche Glaswerke Ilmenu przeciwko Komisji, niepublikowany w Zbiorze, pkt 30). Stad
tez okoliczno$¢, ze izba odwotawcza nie zawarta w swej decyzji wszystkich argumen-
téw jednej ze stron lub nie udzielita odpowiedzi na kazdy z tych argumentéw nie
pozwala na przyjecie wniosku, ze izba odwotawcza odméwita wziecia ich pod uwage.

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza wskazala w pkt 14 zaskarzonej decyzji, ze
skarzaca podniosta, iz udzial interwenienta w rynku byt zbyt maly, by mozna bylo
ustali¢ goodwill, a nastepnie w pkt 16 zaskarzonej decyzji, ze skarzaca utrzymywala,
iz interwenient nie dostarczyl dowodu na istnienie goodwill. Ponadto w pkt 3 i 14
zaskarzonej decyzji przedstawita ona pokrdtce argumenty skarzacej dotyczace nie-
wielkiego udzialu interwenienta w rynku.

W pkt 40—43 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza rozwazyla kwestie, czy interwe-
nient wykazat istnienie goodwill w sposéb zgodny z wymogami prawa, i brak jest
podstaw, by uznaé, ze odmdwita ona wziecia pod uwage wszystkich argumentéw
podniesionych w tym zakresie przez skarzaca.

Odnosénie do argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza nie wzieta
pod uwage argumentéw i dowodéw przedstawionych przez nig na poparcie braku
prawdopodobienstwa wprowadzenia w bfad w przypadku omawianych znakéw towa-
rowych, nalezy zauwazy¢, co nastepuje. Chociaz prawda jest, ze w zawartym w zaskar-
zonej decyzji podsumowaniu argumentacji skarzacej nie widnieje zaden argument
dotyczacy braku prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, to nalezy podkreslic,
ze skarzaca nie przedstawila w toku postepowania administracyjnego rozbudowanej
argumentacji dotyczacej tej kwestii. Skarzaca ograniczyta sie do stwierdzenia w swym
piSmie procesowym z dnia 31 pazdziernika 2007 r., po uprzednim podkresleniu nie-
wielkiego udzialu interwenienta w rynku, ze ,nie moglo by¢ mowy o goodwill, myla-
cym przedstawieniu wczesniejszego znaku towarowego czy szkodzie’, ze ,nie doszto
do mylacego przedstawienia wcze$niejszego znaku towarowego i wynikajacej z nie-
go szkody’, jak réwniez w swym pi$mie procesowym z dnia 1 kwietnia 2008 r., Ze
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interwenient ,nie byl [...] w stanie wykaza¢ mylacego przedstawienia wcze$niejszego
znaku towarowego czy szkody”.

Izba Odwotawcza rozwazyla w pkt 44—47 zaskarzonej decyzji kwestie istnienia myla-
cego przedstawienia wcze$niejszego znaku towarowego. Zwazywszy na to, ze w toku
postepowania administracyjnego skarzaca ograniczyla sie¢ do zakwestionowania tej
okolicznosci, nie rozwijajac w tym zakresie szczegdlnej argumentacji, juz sam fakt,
ze Izba Odwotawcza ustosunkowata sie do kwestii istnienia mylacego przedstawienia
wczeéniejszego znaku towarowego, oznacza, ze wzieta ona pod uwage argumentacje
skarzacej.

Co sie tyczy argumentu, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza nie uwzglednita miedzy
innymi tego, ze interwenient (nie wspominajac o jego klientach) nigdy nie zwrdcil
sie przeciwko skarzacej, chociaz zostalo ustalone, ze od listopada 2003 r. na rynku
w Zjednoczonym Kroélestwie miata miejsce réwnolegla sprzedaz towaréw obu stron,
nalezy podkresli¢, ze skarzaca nie przywolala tej okolicznosci w ramach argumenta-
cji przedstawionej w toku postepowania administracyjnego. Nie mozna wiec méwic
o odmowie wziecia pod uwage argumentéw wysunietych przez skarzaca w toku po-
stepowania administracyjnego.

W odniesieniu do argumentu, zgodnie z ktérym ilo$¢ ryzu importowanego do Zjed-
noczonego Krélestwa wynosi przecietnie 500000 ton rocznie, nalezy stwierdzi¢, ze
Izba Odwotawcza wyraznie nawigzata do tego argumentu w pkt 3 zaskarzonej decyzji.
W pkt 26 zaskarzonej decyzji wskazala ona jednak, Ze nawet male przedsigbiorstwa
moga zdoby¢ goodwill. Wynika z tego, ze zdaniem Izby Odwotawczej nie bylo po-
trzeby ustala¢ dokladnego udziatu interwenienta w rynku. Okoliczno$¢, ze Izba Od-
wolawcza nie obliczyla udziatu interwenienta w rynku na podstawie dostarczonych
przez skarzaca dowodéw dotyczacych catkowitej wielkosci rynku, nie oznacza zatem,
ze Izba Odwolawcza odmowila, z naruszeniem art. 74 rozporzadzenia nr 40/94, wzie-
cia pod uwage cze$ci argumentéw lub dowodéw przedstawionych przez skarzaca.
Fakt nieokre$lenia posiadanego przez interwenienta dokladnego udzialu w rynku
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mozna wyjasni¢ tym, ze udzial ten nie mial zasadniczego znaczenia z punktu widze-
nia systematyki zaskarzonej decyzji.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza nie odméwita wziecia pod uwage argu-
mentéw wysunietych przez skarzaca w toku postepowania administracyjnego. Argu-
mentacja skarzacej nie znajduje w zwiazku z tym oparcia w faktach, a zatem pierwsza
cze$¢ zarzutu pierwszego nalezy oddali¢.

W przedmiocie drugiej czesci zarzutu pierwszego, dotyczacej naruszenia art. 73
iart. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94

— Argumenty stron

W ramach drugiej czesci zarzutu pierwszego skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza
oparla sie w zaskarzonej decyzji na rzekomych ,faktach” oraz na przedstawianych lub
potwierdzanych przez strony przypuszczeniach i twierdzeniach co do prawa. W ten
sposéb naruszyla ona art. 73 i art. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie
art. 76 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 207/2009).

Po pierwsze, Izba Odwolawcza w sposéb nieprawidtowy okreslifa, a przynajmniej za-
stosowala w niniejszym wypadku angielskie prawo regulujace powddztwo oparte na
bezprawnym uzywaniu nazwy.
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Po drugie, Izba Odwolawcza ,wymyslita sobie ustalenia” i w celu potwierdzenia swych
wnioskéw dotyczacych rzekomego wystepowania prawdopodobienistwa wprowadze-
nia w bfad w przypadku omawianych znakéw towarowych oparla sie na spekulacjach
i przypuszczeniach.

Po trzecie, Izba Odwotawcza blednie stwierdzita istnienie szkody, mimo zZe taka szko-
da nie zostala dowiedziona i nie byla tez podnoszona.

Interwenient nie wykazal uzyskania goodwill. Posiadany przez niego udziat w rynku
ryzu w Zjednoczonym Krélestwie jest zbyt maly, by mozna bylo zdoby¢ goodwill.

Ponadto Izba Odwolawcza naruszyla prawo, nie biorac pod uwage réznic anatomicz-
nych, estetycznych i artystycznych w przedstawieniu glowy stonia w omawianych
znakach.

Izba Odwolawcza nie wziela pod uwage faktu, ze wigkszo$¢ dowoddéw przedstawio-
nych przez interwenienta nie wykazywata uzywania wcze$niejszego znaku towaro-
wego dla ryzu w rozpatrywanym okresie. Na przyktad przedstawione rolki kontrolne
z kasy fiskalnej odnosily sie wylacznie do ryzu ,,G/E” lub ,,GE’, a nie do wcze$niejszego
znaku towarowego.

Skarzaca uwaza, ze wywody Izby Odwolawczej zawarte w pkt 40 zaskarzonej decyzji
sa nielogiczne, poniewaz Izba Odwolawcza — mimo ze stwierdzila, iz ,Wydzial Unie-
waznien ustanowit bardziej rygorystyczny wymaég dowodowy dla wykazania goodwill
niz wymagany przez prawo angielskie regulujace pow6dztwo oparte na bezprawnym
uzywaniu nazwy” — nie przychylita sie do wyciagnietego przez Wydzial Uniewaznient
wniosku, ze bezprawne uzywanie nazwy nie zostalo dowiedzione.
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Utrzymuje ona, ze Izba Odwotawcza nie dysponowata zadna podstawa faktyczna do
tego, by stwierdzi¢ w pkt 43 zaskarzonej decyzji, ze jest ,bardzo mato prawdopodob-
ne, by zarejestrowana po dacie dokonania zgloszenia stopa wzrostu sprzedazy mogta
by¢ tak wysoka bez istnienia w tym momencie goodwill wypracowanej przez przed-
siebiorstwo”. Ponadto Izba Odwolawcza nie wykazala sie wymagana dokladnoscia,
uzywajac okreslenia ,goodwill wypracowana przez przedsiebiorstwo”

OHIM i interwenient wnoszg o oddalenie tej czesci zarzutu pierwszego.

— Ocena Sadu

W pierwszej kolejnosci nalezy przystapi¢ do zbadania podnoszonego przez skarzaca
naruszenia art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, a nastepnie rozpatrzy¢ naruszenie
art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 zdanie drugie rozpo-
rzadzenia nr 207/2009).

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94 w po-
stepowaniu dotyczacym wzglednych podstaw odmowy rejestracji badanie ogranicza
sie do podnoszonych przez strony zarzutéw i zadan. Na podstawie art. 52 rozporzg-
dzenia nr 40/94 art. 74 ust. 1 in fine tego rozporzadzenia znajduje takze zastosowanie
w postepowaniach w sprawie uniewaznienia prawa do znaku w zwigzku z istnieniem
wzglednej podstawy uniewaznienia [wyrok Sadu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
T-288/03 TeleTech Holdings przeciwko OHIM — Teletech International (TELETECH
GLOBAL VENTURES), Zb.Orz. s. II-1767, pkt 65]. W rezultacie w tego rodzaju po-
stepowaniach to na stronie, ktéra wystepuje z wnioskiem o uniewaznienie prawa do
znaku, opierajac sie na wczeéniejszym krajowym znaku towarowym, spoczywa wyka-
zanie istnienia oraz, w danym przypadku, zakresu ochrony tego znaku [zob. podobnie
wyrok Sadu z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie T-318/03 Atomic Austria przeciwko
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OHIM - Fabricas Agrupadas de Munecas de Onil (ATOMIC BLITZ), Zb.Orz.
s. II-1319, pkt 33].

Natomiast do OHIM nalezy zbadanie, czy w ramach postepowania w sprawie unie-
waznienia prawa do znaku spelnione zostaly przestanki zastosowania podnoszonej
podstawy uniewaznienia. W tym zakresie jest on zobowiagzany do dokonania oceny
prawdziwo$ci przytoczonych faktéw i mocy dowodowej przedstawionych przez stro-
ny dowodéw (zob. podobnie ww. w pkt 65 wyrok w sprawie ATOMIC BLITZ, pkt 34).

Moze sie¢ okaza¢, ze OHIM bedzie zmuszony wzig¢ pod uwage w szczegdlnosci
prawo krajowe panstwa czlonkowskiego, w ktérym korzysta z ochrony wczesniej-
szy znak towarowy przywotany w uzasadnieniu wniosku o uniewaznienie. W takim
przypadku powinien on z urzedu zasiegna¢ informacji za pomoca srodkéw, ktére
w tym przypadku uzna za stosowne, o prawie krajowym danego paristwa cztonkow-
skiego, jezeli takie informacje sa niezbedne do oceny przestanek zastosowania rozpa-
trywanej podstawy uniewaznienia, a zwlaszcza prawdziwos$ci przywotanych faktéw
lub mocy dowodowej przedstawionych dowodéw. W istocie ograniczenie podstawy
faktycznej badania przeprowadzanego przez OHIM nie wytacza tego, aby wzial on
pod uwage — poza faktami wyraznie przedstawionymi przez strony w trakcie poste-
powania w sprawie uniewaznienia — fakty notoryjne, to znaczy fakty, ktére moga by¢
powszechnie znane albo ktére wynikaja z powszechnie dostepnych Zrédet (zob. po-
dobnie ww. w pkt 65 wyrok w sprawie ATOMIC BLITZ, pkt 35).

Argumenty skarzacej nalezy rozpatrzy¢ w $wietle powyzszych rozwazan.

Co sie tyczy przede wszystkim argumentu, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza
w spos6b nieprawidlowy okreslila, a przynajmniej zastosowata w niniejszym wypad-
ku angielskie prawo regulujace powddztwo oparte na bezprawnym uzywaniu nazwy,
nalezy stwierdzi¢, ze nieprawidlowa interpretacja lub niewlasciwe zastosowanie
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prawa krajowego jednego z panstw cztonkowskich moze stanowi¢ naruszenie prawa,
jednak nie art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94. Jako ze OHIM jest zobowiazany
z urzedu oceni¢ spelnienie przestanek zastosowania podnoszonej podstawy uniewaz-
nienia i w danym przypadku zasiegna¢ z urzedu informacji o prawie danego panstwa
czlonkowskiego, ewentualne naruszenie prawa wynikajace z bledu w interpretacji lub
w zastosowaniu prawa krajowego nie moze zosta¢ uznane za wykroczenie poza ramy
sporu miedzy stronami.

Jezeli chodzi z kolei o argument skarzgcej, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza ,wy-
myslita sobie ustalenia” i w celu potwierdzenia swych wnioskéw dotyczacych rzeko-
mego wystepowania prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w przypadku oma-
wianych znakéw towarowych oparla sie na spekulacjach i przypuszczeniach, nalezy
zauwazy¢, co nastepuje. W pkt 44—47 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza zbadata —
zgodnie z tym, co do niej nalezalo — czy zostala spelniona jedna z przestanek wysta-
pienia z powddztwem opartym na bezprawnym uzywaniu nazwy, a mianowicie, czy
doszto do mylacego przedstawienia wczesniejszego znaku towarowego. W tym za-
kresie na wstepie, w pkt 44 zaskarzonej decyzji, przyblizyla ona prawo krajowe, ktére
zastosowala nastepnie do niniejszego przypadku w pkt 45-47 zaskarzonej decyzji.

Poniewaz do Izby Odwotawczej nalezalo zbadanie, czy wczesniejsze oznaczenie, na
ktére powolal sie interwenient, uprawnia go do zakazania uzywania pdzniejszego
znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 4 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, byla
ona zobowigzana rozparzy¢, czy doszto do mylacego przedstawienia wcze$niejszego
znaku towarowego, ktére mogloby skloni¢ odbiorcéw do uznania, Ze towary ofe-
rowane do sprzedazy przez skarzaca byly towarami interwenienta. Okoliczno$¢, ze
w pkt 47 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza dokonata ustalerr, w mys$l ktérych
»jest nieuniknione, zZe odbiorcy nie beda w stanie rozréznié ryzu i oznaczajacych ich
znakéw” oraz ,niezaprzeczalnie doszlo do mylacego przedstawienia wczeéniejszego
znaku towarowego’, nie moze zosta¢ uznana za wykroczenie poza ramy sporu miedzy
stronami. Argumentacja skarzacej dotyczaca tej kwestii odnosi sie w rzeczywistosci
nie do pogwalcenia art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, lecz do naruszenia prawa
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poprzez niewltasciwe zastosowanie prawa krajowego w zwiazku z art. 8 ust. 4 rozpo-
rzadzenia nr 40/94.

W odniesieniu do argumentu, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza btednie stwier-
dzita istnienie szkody, mimo zZe taka szkoda nie zostala dowiedziona i nie byla tez
podnoszona, nalezy takze zauwazy¢, ze Izba Odwolawcza byta zobowigzana zbada¢
spelnienie przeslanek wystapienia z istniejacym w prawie Zjednoczonego Krélestwa
powodztwem opartym na bezprawnym uzywaniu nazwy. Fakt wywiedzenia przez nig
w pkt 49 zaskarzonej decyzji racjonalnego w jej opinii wniosku, Ze interwenient moze
obawia¢ sie poniesienia szkody w postaci bezposredniego lub posredniego spadku
sprzedazy, nie stanowi zatem naruszenia art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.

W drodze argumentu, Ze interwenient nie wykazal uzyskania goodwill i posiadat zbyt
maly udzial w rynku, skarzaca zarzuca w rzeczywistosci Izbie Odwolawczej naru-
szenie prawa w ramach oceny istnienia goodwill, a nie naruszenie art. 74 ust. 1 roz-
porzadzenia nr 40/94 w wyniku uwzglednienia faktéw i dowodoéw, ktdre nie zostaty
przedstawione przez strony.

Co sie tyczy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza naruszyla
prawo, nie biorac pod uwage réznic anatomicznych, estetycznych i artystycznych
w przedstawieniu glowy stonia w omawianych znakach, nalezy zauwazy¢, ze argu-
ment ten odnosi sie w rzeczywistosci do naruszenia prawa, ktorego Izba Odwolaw-
cza dopuscita sie w ramach oceny, czy doszlo do mylacego przedstawienia wcze$niej-
szego znaku towarowego, a nie do naruszenia art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.
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Z kolei argument skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza nie wzieta pod uwage
faktu, ze wiekszo$¢ dowoddw przedstawionych przez interwenienta nie wykazywata
uzywania wcze$niejszego znaku towarowego dla ryzu w rozpatrywanym okresie, ma
w rzeczywisto$ci na celu zarzucenie Izbie Odwotawczej, ze dowody przedstawione
przez interwenienta nie zostaly przez nig ocenione w sposéb prawidlowy. Taka argu-
mentacja dotyczy popelnionego przez Izbe Odwotawcza btedu w ocenie, a nie naru-
szenia art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.

Argument skarzacej, zgodnie z ktérym wywody Izby Odwotawczej sa nielogiczne
(zob. pkt 61 powyzej), réwniez odnosi si¢ do naruszenia prawa, ale nie art. 74 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94.

Co sie tyczy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza nie dyspono-
wala zadna podstawa faktyczna do tego, by stwierdzi¢ w pkt 43 zaskarzonej decyzji,
ze jest ,malo prawdopodobne, by zarejestrowana przed data dokonania zgloszenia
stopa wzrostu sprzedazy mogta by¢ tak wysoka bez istnienia w tym momencie go-
odwill wypracowanej przez przedsigbiorstwo’, nalezy zauwazy¢, co nastepuje. Do
Izby Odwotawczej nalezalo ustalenie, czy interwenient uzyskal goodwill, tak jak tego
wymaga prawo Zjednoczonego Kroélestwa w przypadku powodztwa opartego na bez-
prawnym uzywaniu nazwy. Stwierdzenie przez Izbe Odwotawcza istnienia goodwill
bez wystarczajacej podstawy faktycznej stanowitoby btad w ocenie. Skarzaca nie za-
rzuca Izbie Odwolawczej, Ze ta oparla sie na faktach, ktére nie zostaly przedstawione
przez strony, ale ze wyciagnela bezzasadne wnioski z podnoszonych przed nig oko-
liczno$ci faktycznych.

Jezeli chodzi wreszcie o argument skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza nie
wykazatla sie wymagana doktadnoscig, uzywajac okreélenia ,,goodwill wypracowana
przez przedsiebiorstwo’, nalezy wskazad, ze odnosi sie on w rzeczywistosci do innego
naruszenia prawa, ktérego zdaniem skarzacej dopuscila sie Izba Odwotawcza.
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Z powyzszego wynika, ze argumenty skarzacej nie odnosza si¢ w rzeczywistosci do
naruszenia art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, ale do innych naruszen prawa,
ktorych Izba Odwotawcza miataby sie dopusci¢ przy stosowaniu prawa krajowego,
lub bledéw w ocenie. Argumenty te zostang zatem rozpatrzone w ramach zarzutu
drugiego.

Jezeli chodzi o podnoszone przez skarzaca naruszenie art. 73 rozporzadzenia
nr 40/94, nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 73 zdanie drugie tego rozporzadzenia
decyzje OHIM opieraja si¢ wylacznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co
do ktérych strony mialy mozliwo$¢ przedstawienia swoich uwag.

W tym zakresie nalezy wyjasni¢, ze ocena okoliczno$ci faktycznych winna mie¢ miej-
sce w samym akcie decyzyjnym. Natomiast prawo do bycia wystuchanym rozciaga sie
na wszystkie okolicznosci faktyczne i prawne, ktdre stanowia podstawe aktu decyzyj-
nego, jednak nie na ostateczne stanowisko, jakie organ administracji zamierza zajac¢
[zob. wyrok Sadu z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung prze-
ciwko OHIM — REWE-Zentral (Salvita), Zb.Orz. s. II-1917, pkt 62 i przytoczone tam
orzecznictwo]. Izba Odwotawcza nie miala zatem obowiazku wystucha¢ skarzacej
w przedmiocie oceny okoliczno$ci faktycznych i prawnych, na ktérych zdecydowata
sie oprze¢ swoje rozstrzygniecie. Tak wiec nie naruszyla ona art. 73 rozporzadzenia
nr 40/94.

Z powyzszego wynika, ze nalezy oddali¢ druga cze$¢ pierwszego zarzutu i w rezulta-
cie zarzut pierwszy w catosci.
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W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza btednie stwierdzila w pkt 26 zaskarzonej de-
cyzji, iz goodwill jest uznawana za nieznaczng tylko wtedy, gdy przedsiebiorstwo nie
ma charakteru trwalego. Ponadto niestusznie uznala ona, ze ustanowione w prawie
angielskim wymogi dowodowe nie sa takie same jak w przypadku charakteru od-
r6zniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania. Skarzaca uwaza, ze ustanowione
w prawie angielskim wymogi dowodowe sa identyczne dla wszystkich spraw z zakre-
su prawa cywilnego.

Izba Odwolawcza pomineta lub blednie zinterpretowata fakt, Ze interwenient powi-
nien byl dowie$¢ w stopniu wystarczajacym z punktu widzenia prawa kazdej z prze-
stanek wymaganych w przypadku powodztwa opartego na bezprawnym uzywaniu
nazwy. Izba Odwotawcza ograniczyta sie w pkt 47—-49 zaskarzonej decyzji do sformu-
fowania twierdzen dotyczacych istnienia prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad
i szkody, mimo Ze nie zostaly one poparte zadnym dowodem.

Dodatkowo Izba Odwolawcza popelnifa btad lub wykazala si¢ niezrozumieniem
w odniesieniu do natury rozpatrywanych towaréw. Sporny wspdlnotowy znak to-
warowy zostal zarejestrowany dla ryzu, bez wyszczegdlnienia jego rodzaju. W za-
skarzonej decyzji Izba Odwotawcza w kilku miejscach przywotata okoliczno$é¢, ze
interwenient dostarczal szczegdlne rodzaje ryzu. Niemniej jednak stwierdzita ona, ze
przystugujace interwenientowi prawa odnosily sie do ryzu oraz ze towary chronione
omawianymi znakami sg identyczne. A zatem btednie uznata przy rozpatrywaniu nie-
ktorych okolicznosci sporu, ze dzialalno$¢ interwenienta byta dziatalnoscia niszowa
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obejmujaca szczegdlne rodzaje ryzu, ustalajac zarazem w innych cze$ciach zaskar-

zonej decyzji stwierdzila, ze rozpatrywanym towarem byl ryz ogélnie, a wlasciwy do
dokonania oceny rynek byl tozsamy z rynkiem ryzu ogdlnie.

Omawiane znaki towarowe wykazuja zdaniem skarzacej wystarczajace réznice wi-
zualne i koncepcyjne, jezeli chodzi o podobizne stonia, i Izba Odwotawcza powinna
byla wzia¢ je pod uwage.

Ponadto omawiane znaki towarowe przez kilka lat zgodnie wspélistnialy ze soba na
rynku i w tym okresie nie wystapil zaden przypadek wprowadzenia w blad, ktéry
moglby przykué uwage stron.

OHIM i interwenient wnoszg o oddalenie zarzutu drugiego.

Ocena Sadu

— Uwagi wstepne

Zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 wspolnotowy znak towarowy
uniewaznia si¢ na podstawie wniosku do OHIM, jezeli istnieje wcze$niejsze prawo
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okreslone w art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia i spelnione zostaly warunki okreslone
w tym ustepie. Na podstawie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 w wyniku sprze-
ciwu wlasciciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia uzy-
wanego w dziatalnosci handlowej o zasiegu wiekszym niz lokalny zgtoszonego znaku
towarowego nie rejestruje sie w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie z przepisami
panstwa czlonkowskiego, ktdre znajduja zastosowanie do tego oznaczenia, prawa do
niego zostaly nabyte przed data dokonania zgloszenia wspélnotowego znaku towa-
rowego i oznaczenie to daje wlascicielowi prawo zakazania uzywania pdzniejszego
znaku towarowego.

Z tacznej lektury tych dwéch przepiséw wynika, ze wlasciciel niezarejestrowanego
znaku towarowego uzywanego w dziatalno$ci handlowej o zasiegu wiekszym niz lo-
kalny moze domaga¢ si¢ uniewaznienia pdzniejszego wspdlnotowego znaku towa-
rowego w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie ze znajdujacymi zastosowanie
przepisami panstwa czlonkowskiego, po pierwsze, prawa do tego oznaczenia zosta-
ly nabyte przed data dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego, i po
drugie, oznaczenie to daje wlascicielowi prawo zakazania uzywania pdzniejszego
znaku towarowego.

Do celé6w stosowania art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 na izbie odwotawczej ciazy
obowiazek uwzglednienia zaréwno znajdujacego zastosowanie prawa krajowego, do
ktérego odsyla ten przepis, jak i orzeczen wydanych w danym panstwie czlonkow-
skim. Na tej podstawie wnoszacy o uniewaznienie prawa do znaku powinien wyka-
zaé, ze dane oznaczenie objete jest zakresem stosowania przywotanych przepiséw
danego panstwa czltonkowskiego oraz ze uprawnia ono do zakazania uzywania p6z-
niejszego znaku towarowego [wyrok Sadu z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawach pota-
czonych T-114/07 i T-115/07 Last Minute Network przeciwko OHIM - Last Minute
Tour (LAST MINUTE TOUR), Zb.Orz. s. I1-1919, pkt 47; zob. takze analogicznie wy-
rok Sadu z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawach potaczonych od T-53/04 do T-56/04,
T-58/04 i T-59/04 Budéjovicky Budvar przeciwko OHIM - Anheuser-Busch
(BUDWEISER), niepublikowany w Zbiorze, pkt 74].
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W niniejszej sprawie aktem prawa panstwa czlonkowskiego znajdujacym zastosowa-
nie do niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego jest Trade Marks Act, 1994
(ustawa Zjednoczonego Krélestwa o znakach towarowych z 1994 r.), ktérej art. 5
ust. 4 stanowi:

»Znak towarowy nie podlega rejestracji w przypadku i w zakresie, w jakim jego uzy-
wanie w Zjednoczonym Krdlestwie moze zosta¢ zakazane:

a) na podstawie jakiejkolwiek normy prawnej [w szczegdlno$ci na podstawie prawa
odnoszacego sie do bezprawnego uzywania nazwy (law of passing off)] chronigcej
niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie uzywane w dzialalnosci

”

handlowej [...]"

Z brzmienia tego przepisu w wykladni dokonanej przez sady krajowe [Reckitt & Col-
man Products Ltd przeciwko Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341, 406 HL] wynika,
ze aby w niniejszej sprawie sporny wspélnotowy znak towarowy moégl zostaé unie-
wazniony na potrzeby ochrony niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego,
interwenient musi dowies$¢, zgodnie z systemem prawnym powddztwa opartego na
bezprawnym uzywaniu nazwy przewidzianym w prawie Zjednoczonego Krélestwa,
spelnienia trzech przestanek dotyczacych uzyskania goodwill, mylacego przedstawie-
nia wczesniejszego znaku towarowego i szkody wyrzadzonej owej goodwill.

Izba Odwolawcza wymienita te trzy przestanki w pkt 23 zaskarzonej decyzji (zob.
pkt 10 powyzej), a skarzaca przyznala ponadto, ze Izba Odwolawcza prawidiowo
przedstawita teoretyczne podloze powddztwa opartego na bezprawnym uzywaniu
nazwy.

Skarzaca uznala jednak, ze w odniesieniu do kazdej z tych przesltanek Izba Odwo-
tawcza nie zastosowala owych teoretycznych podstaw w sposéb prawidtowy. Nalezy
zatem zbada¢, w stosunku do kazdej z tych przeslanek, czy Izba Odwotawcza prawi-
dlowo ustalila, ze zostaly one spelnione w niniejszym przypadku.
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— W przedmiocie goodwill

Zasadniczo skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, ze stwierdzila istnienie go-
odwill mimo nieznacznej obecnosci interwenienta na rynku ryzu w Zjednoczonym
Krolestwie.

Na wstepie nalezy okresli¢ moment wtasciwy, w odniesieniu do ktérego interwenient
powinien wykaza¢ uzyskanie goodwill. Izba Odwotawcza uznala, Ze momentem
tym jest dzienn dokonania zgloszenia spornego znaku towarowego, czyli 29 kwietnia
1996 r. Interwenient podnosi, ze zgodnie z prawem Zjednoczonego Krélestwa, mo-
ment wlasciwy stanowi chwila pierwszego uzycia spornego wspélnotowego znaku
towarowego na rynku, czyli w niniejszym przypadku rok 2003.

Prawda jest, ze — jak podkresla interwenient — z orzecznictwa krajowego wynika, iz
w systemie powddztwa opartego na bezprawnym uzywaniu nazwy goodwill jest usta-
lana w odniesieniu do momentu, w ktérym pozwany rozpoczal oferowac swe towary
lub ustugi [Cadbury Schweppes przeciwko Pub Squash (1981) R.P.C. 429].

Artykul 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 przyjmuje jednak za centralny punkt nie
moment rozpoczecia oferowania towardw lub ustug, lecz moment zgloszenia wspdl-
notowego znaku towarowego, poniewaz wymaga on od osoby skladajacej wniosek
o uniewaznienie, by ta nabyla prawa do swego niezarejestrowanego krajowego zna-
ku towarowego jeszcze przed data zgloszenia (ww. w pkt 91 wyrok w sprawie LAST
MINUTE TOUR, pkt 51), czyli w niniejszej sprawie przed dniem 29 kwietnia 1996 r.
Jak podkreslita Izba Odwolawcza w pkt 27 zaskarzonej decyzji, brzmienie art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 jest w tym wzgledzie jednoznaczne.
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A zatem Izba Odwotawcza prawidlowo zbadala, czy interwenient dowi6d}, ze w dniu
29 kwietnia 1996 r. posiadal goodwill.

Izba Odwolawcza stusznie wskazala w pkt 24 zaskarzonej decyzji, ze goodwill zosta-
ta opisana jako sita przyciggania klientéw [IRC przeciwko Muller & Co’s Margarine
(1901) A.C. 217,224, H.L.].

Izba Odwolawcza stwierdzita ponadto, ze istnienie goodwill zostalo w zasadzie wy-
kazane za pomoca dowodu na okoliczno$¢ dziatalnosci handlowej i reklamowej, pro-
wadzenia rachunkéw klientéw itp. Dowdd powaznej dziatalnosci handlowej prowa-
dzacej do zdobycia reputacji i pozyskania klientéw ogélnie wystarcza do ustalenia
goodwill (pkt 25 zaskarzonej decyzji).

W odniesieniu do przedstawionych przez interwenienta dowodéw nalezy wskazad,
co nastepuje.

Interwenient przedstawil miedzy innymi zlozone pod przysiega o§wiadczenie swego
dyrektora, opatrzone data 13 grudnia 1998 r., w ktérym wskazano wyrazona w tonach
ilo§¢ ryzu sprzedawanego rocznie w latach 1988—1997. Zgodnie z tym o$wiadczeniem
w 1995 r. interwenient sprzedal w Zjednoczonym Krolestwie pod wcze$niejszym zna-
kiem towarowym 84 tony ryzu, w 1996 r. 52 tony, i ogélnie w latach 1988-1994 sprze-
dawat miedzy 42 a 68 tonami rocznie.

Zgodnie z ustaleniem Izby Odwotawczej zawartym w pkt 31 zaskarzonej decy-
zji tre$¢ o$wiadczenia pod przysiega znajduje oparcie w pozostalych dowodach
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przedstawionych przez interwenienta. Chociaz wiekszo$¢ z tych dowoddéw dotyczy
okresu po dniu 29 kwietnia 1996 r., to wciaz cze$¢ z nich odnosi sie do okresu po-
przedzajacego te date. Na przyklad, co zostalo odnotowane przez Izbe Odwotawcza
w pkt 30 zaskarzonej decyzji, interwenient przedstawil osiem faktur wystawionych
w okresie miedzy 1992 r. a dniem 26 kwietnia 1996 r. klientom z siedziba w Londynie,
w Kencie i w Middlesex (Zjednoczone Krélestwo), ktére dotyczyly sprzedazy ryzu
i zawieraly wzmianke ,Golden Elephant”

Ponadto interwenient przedstawil rolki kontrolne z kasy fiskalnej, ktére poswiadczaly
kilkakrotna sprzedaz ryzu w marcu i kwietniu 1993 r., w grudniu 1994 r. oraz w stycz-
niy, lutym i marcu 1995 r. W tym zakresie skarzaca podnosi, ze owe rolki kontrolne
z kasy fiskalnej zawieraja odniesienie jedynie do ryzu ,G/E” lub ,GE’, a nie do wczes-
niejszego znaku towarowego. Nalezy jednak stwierdzi¢, ze sam ten fakt nie wystarczy
do calkowitego pozbawienia ich mocy dowodowej. W istocie, jak zauwazyta Izba Od-
wolawcza w pkt 32 zaskarzonej decyzji, jest przyjete, ze sprzedawane towary sg opi-
sywane na rolkach kontrolnych w sposéb skrétowy. Warto ponadto podkresli¢, Ze nie
sa to jedyne dowody przedstawione przez interwenienta celem wykazania sprzedazy
ryzu pod wczes$niejszym znakiem towarowym w Zjednoczonym Krdlestwie. W tym
konteks$cie nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na to, ze Izba Odwotawcza jest zobo-
wigzania dokonac calosciowej oceny wszystkich dowodéw przedstawionych w po-
stepowaniu przed OHIM. Nie mozna bowiem wykluczy¢, ze kilka dowodéw tacznie
pozwoli na ustalenie dowodzonych okolicznosci, podczas gdy kazdy z tych dowodéw
rozpatrywany odrebnie nie bytby w stanie wykaza¢ ich prawdziwosci (wyrok Trybu-
nalu z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie C-108/07 P Ferrero Deutschland przeciw-
ko OHIM i Cornu, niepublikowany w Zbiorze, pkt 36). Izba Odwolawcza zasadnie
wzieta pod uwage rolki kontrolne z kasy fiskalnej jako element potwierdzajacy tresc¢
o$wiadczenia zlozonego pod przysiega.

W kazdym razie nalezy stwierdzi¢, ze nawet gdyby wspomniane rolki byly pozbawio-
ne mocy dowodowej, okolicznos¢, ze w okresie poprzedzajacym zgloszenie spornego
wspolnotowego znaku towarowego interwenient sprzedawat ryz pod wczeéniejszym
znakiem towarowym w Zjednoczonym Kroélestwie, zostata wystarczajaco dowiedzio-
na w wyniku przedstawienia o§wiadczenia zlozonego pod przysiega w powigzaniu
z kilkoma fakturami.
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Faktem jest, ze sprzedaz po$wiadczona w o$wiadczeniu ztozonym pod przysiega na-
lezy uznac za nieznaczna w poréwnaniu z catkowitym rynkiem ryzu importowanego
do Zjednoczonego Krélestwa. W istocie zgodnie z o§wiadczeniem sekretarza gene-
ralnego stowarzyszenia ryzowego (Rice Association), ktére skarzaca przedstawila
w postepowaniu przed OHIM, catkowita wielko$¢ importu ryzu do Zjednoczonego
Krolestwa w latach 2000—2004 wynosila srednio 500000 ton rocznie, co sktania do
przyjecia, ze import w latach 1988-1996 réwniez oscylowal w tych granicach. Przy
zalozeniu, ze calkowity import w 1995 r. wyniést 500000 ton, udzial w rynku posia-
dany przez interwenienta siggat 0,0168%.

Nalezy zatem rozpatrzy¢, czy Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, ze dziatalno$¢
handlowa interwenienta byta mimo wszystko wystarczajaca do uzyskania goodwill.

Izba Odwotawcza wskazala w pkt 26 zaskarzonej decyzji, ze nawet mate przedsiebior-
stwa moga zdoby¢ goodwill. Stwierdzenie to opiera si¢ na orzecznictwie krajowym,
a mianowicie na sprawie Stannard przeciwko Reay, [1967] R.P.C. 589. W sprawie
tej orzeczono, ze obwozny handel fish and chips, osiagajacy obroty wynoszace
129-138 funtéw szterlingéw tygodniowo uzyskal goodwill po okolo trzech tygo-
dniach dzialalnosci.

Co sie tyczy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym w ramach powé6dztwa opartego
na bezprawnym uzywaniu nazwy w celu ustalenia istnienia goodwill nalezy przed-
stawi¢ dowdd dziatalno$ci handlowej wykraczajacej poza okreslone minimum, warto
podkresli¢, ze OHIM stusznie zwrécit uwage na to, iz przywotana przez skarzaca na
poparcie tego twierdzenia literatura prawna i orzecznictwo dotyczyly prawdopodo-
bienstwa celowego wprowadzenia w btad. Niemniej jednak z orzecznictwa krajowego
wynika, ze sprzedaz ponizej okreslonego minimum nie jest wystarczajaca [Anheu-
ser-Busch Inc przeciwko Budejovicky Budvar Narodni Podnik (1984) E.S.R. 413,
457 CA]. W tamtej sprawie orzeczono, ze sprzedaz matych iloci piwa, ktére zostalo
importowane do Zjednoczonego Krolestwa w walizce i bylo sprzedawane w restau-
racji w stylu amerykanskim w Canterbury (Zjednoczone Krélestwo), sytuowala sie
ponizej owego minimum.
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W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, Ze obroty osiagniete przez interwenienta ze
sprzedazy ryzu pod wczesniejszym znakiem towarowym przed rozpatrywana data
sytuuja te sprzedaz powyzej minimum. W istocie nie byla to okazjonalna sprzedaz
bardzo matych ilosci. Interwenient stale sprzedawal ryz pod wcze$niejszym znakiem
towarowym w Zjednoczonym Krélestwie od 1988 r., czyli przez okres o$miu lat po-
przedzajacych dokonanie zgloszenia spornego wspélnotowego znaku towarowego
skarzacej. Ilo§¢ sprzedawanego ryzu, wahajaca sie miedzy 42 a 84 tonami rocznie
w okresie lat 1988—1996, nie moze zosta¢ uznana za calkowicie nieznaczaca.

Sam fakt, Ze posiadany udzial w rynku byl bardzo niewielki w poréwnaniu z catko-
witg wielko$cia importu ryzu do Zjednoczonego Krélestwa, nie wystarczy, by stwier-
dzi¢, ze sprzedaz ryzu sytuowala si¢ ponizej okreslonego minimum.

Na przyklad w sprawie Jian Tools for Sales przeciwko Roderick Manhattan Group
[(1995) ES.R. 924, 933 (Knox J.)], sprzedaz 127 egzemplarzy oprogramowania przez
przedsigbiorstwo amerykanskie na rynku Zjednoczonego Krélestwa nie zostata uzna-
na za lokujaca sie ponizej okre$lonego minimum.

W tym kontekscie nalezy podkresli¢, ze sady Zjednoczonego Krdlestwa bardzo
niechetnie orzekaja, ze przedsiebiorstwo moze mie¢ klientéw, jednak nie goodwill
(C. Wadlow, The law of passing-off, Sweet and Maxwell, London, 2004, pkt 3.11). Izba
Odwotawcza stusznie zatem wskazala, ze nawet male przedsiebiorstwa moga mie¢
goodwill.

W odniesieniu do argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza nie mia-
ta racji, stwierdzajac w pkt 26 zaskarzonej decyzji, ze goodwill ocenia si¢ jako nie-
znaczng tylko wtedy, gdy przedsiebiorstwo nie ma charakteru trwalego, wystarczy
stwierdzi¢, ze twierdzenie to nie odgrywa zasadniczej roli w ramach argumentacji
Izby Odwotawczej. Stusznie stwierdzita ona, ze dziatalno$¢ handlowa interwenienta,
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polegajaca na sprzedazy ryzu w Zjednoczonym Kroélestwie pod wczesniejszym zna-
kiem towarowym, wystarczyta do uzyskania goodwill przed data dokonania zglosze-
nia spornego wspdlnotowego znaku towarowego. Nawet gdyby z powodu ograniczo-
nej wielkosci sprzedazy nalezalo uznac te goodwill za nieznaczna, to tak czy inaczej
nie mozna by bylo stwierdzi¢ jej braku.

Co do argumentu skarzacej, ze Izba Odwotawcza blednie stwierdzita w pkt 26 za-
skarzonej decyzji, iz ,ustanowione w prawie angielskim wymogi dowodowe nie sa
takie same jak na przyktad w przypadku charakteru odrézniajacego uzyskanego w na-
stepstwie uzywania’, oraz twierdzenia skarzacej, ze ustanowione w prawie angielskim
wymogi dowodowe sg identyczne dla wszystkich spraw z zakresu prawa cywilnego
i opieraja sie na wazeniu prawdopodobienstwa, nalezy wskaza¢, co nastepuje. Przy-
wolane powyzej zdanie z zaskarzonej decyzji nie odnosi si¢ do wymogdéw dowodo-
wych w rozumieniu koniecznego stopnia przekonania sadu. Wynika to z nastgpnego
zdania zaskarzonej decyzji, wedlug ktérego ,przedsiebiorstwo moze stworzy¢ war-
to$¢ dodana i goodwill, nawet jesli nie osiagnie poziomu rozpoznawalnosci wymaga-
nego do ustalenia charakteru odrézniajacego uzyskanego w nastepstwie uzywania lub
renomy w rozumieniu art. 8 ust. 5 [rozporzadzenia nr 40/94]”. W tym zakresie Izba
Odwolawcza nie popelnila zadnego bledu. W istocie przywotane na poparcie tego
stanowiska orzecznictwo, a mianowicie wyrok w sprawie Phones4U Ltd przeciwko
Phone4u.co.uk Internet Ltd [(2007) R.P.C. 5, 83, 96], potwierdza, ze kryteria wyma-
gane przy dowodzeniu charakteru odrézniajacego w celu zarejestrowania znaku to-
warowego sa duzo surowsze niz te stosowane do celéw wykazania istnienia goodwill.

W $wietle powyzszego wbrew twierdzeniom skarzacej interwenient nie byl zmuszo-
ny przedstawi¢ badan rynkowych dotyczacych stopnia znajomosci wcze$niejszego
znaku towarowego wsrdd odbiorcow.

Nalezy takze odrzuci¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym wywody zawarte
w pkt 40 zaskarzonej decyzji sa nielogiczne, poniewaz Izba Odwotawcza — mimo
ze stwierdzita, iz ,Wydzial Uniewaznien ustanowil bardziej rygorystyczny wymoég
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dowodowy dla wykazania goodwill niZ wymagany przez prawo angielskie regulujace
powodztwo oparte na bezprawnym uzywaniu nazwy” — nie przychylita sie do wyciag-
nietego przez Wydzial Uniewaznienn wniosku, ze bezprawne uzywanie nazwy nie
zostalo dowiedzione. Zwazywszy na to, ze Izba Odwotawcza uznala, iz Wydzial Unie-
waznien ustanowil przez pomytke zbyt rygorystyczny wymég dowodowy dla wyka-
zania istnienia goodwill, jest catkowicie logiczne, ze nie zgodzila sie ona z wnioskiem
wyciagnietym przez Wydzial Uniewaznien.

Jezeli chodzi o argumentacje skarzacej dotyczaca tego, ze Izba Odwotawcza btednie
stwierdzita w pkt 43 zaskarzonej decyzji, ze jest bardzo mato prawdopodobne, by
odnotowana po dacie dokonania zgloszenia spornego wspdlnotowego znaku towaro-
wego stopa wzrostu sprzedazy ryzu pod wcze$niejszym znakiem towarowym mogta
by¢ tak wysoka bez istnienia w tym dniu goodwill wypracowanej przez przedsiebior-
stwo, i zgodnie z ktdéra Izba Odwolawcza nie wykazala sie¢ wymagana dokladnoscia,
uzywajac okreslenia ,goodwill wypracowana przez przedsiebiorstwo’, nalezy stwier-
dzi¢, ze pkt 43 stanowi uzupelniajace uzasadnienie zaskarzonej decyzji. W istocie, na-
wet gdyby pominaé stope wzrostu sprzedazy odnotowana po tej dacie, interwenient
w wystarczajacym stopniu dowiddt istnienie goodwill w dniu dokonania zgloszenia
spornego wspdélnotowego znaku towarowego.

Co sie tyczy argumentu, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza nie wykazata si¢ wyma-
gana dokladnoscia, uzywajac okreslenia ,goodwill wypracowana przez przedsiebior-
stwo’; a interwenient powinien byl dowie$¢ goodwill zwigzanej z rozpatrywanymi
nazwa lub znakiem towarowym, nalezy ponadto zauwazy¢, ze przedmiotem powodz-
twa opartego na bezprawnym uzywaniu nazwy nie jest ochrona goodwill zwigzanej
ze znakiem jako takim, ale powigzane z przedsigbiorstwem lub goodwill prawo wta-
snosci, w zwigzku z ktérym znak byt uzywany (C. Wadlow, The law of passing-off,
Sweet and Maxwell, London, 2004, pkt 3.4). Wykorzystana przez Izbe Odwolawcza
terminologia nie moze zatem by¢ przedmiotem krytyki.

W kazdym razie, w przypadku gdyby argumentacje skarzacej nalezato rozumie¢ jako
zarzut wobec Izby Odwotawczej, ze w celu ustalenia istnienia goodwill wzieta pod
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uwage caltoksztalt dziatalnosci handlowej interwenienta, argument ten nie znajduje
oparcia w faktach. W celu ustalenia goodwill interwenienta Izba Odwotawcza od-
niosla sie bowiem do jego dziatalnosci handlowej polegajacej na sprzedazy ryzu pod
wcze$niejszym znakiem towarowym na rynku Zjednoczonego Krélestwa, a nie do
caloksztaltu jego dziatalnosci.

— W przedmiocie mylacego przedstawienia wcze$niejszego znaku towarowego

Izba Odwotawcza stwierdzita, Ze sporny wspdlnotowy znak towarowy stanowit myla-
ce przedstawienie wcze$niejszego znaku towarowego (zob. pkt 17 powyzej).

W tym wzgledzie skarzaca zarzuca Izbie Odwotawczej oparcie si¢ na przypuszcze-
niach, ktére nie zostaly poparte zadnym dowodem. Ponadto zdaniem skarzacej po-
winna byla ona uwzgledni¢ fakt zgodnego wspélistnienia omawianych znakéw na
rynku bez zadnego przypadku wprowadzenia w blad, ktéry moéglby przykué¢ uwage
stron. Izba Odwolawcza byta w jej przekonaniu zobowigzana wzia¢ pod uwage brak
wprowadzenia w blad i milczace przyzwolenie interwenienta. Co wiecej, Izba Odwo-
tawcza pomineta wystepujace miedzy omawianymi znakami réznice w przedstawie-
niu glowy slonia.

Na wstepie nalezy rozpatrzy¢ dopuszczalnos$¢ argumentacji skarzacej w zakresie zgod-
nego wspdlistnienia omawianych znakéw na rynku, braku przypadkéw wprowadze-
nia w bfad w odniesieniu do tych znakéw i milczgcego przyzwolenia interwenienta.
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OHIM stusznie podkresla, ze argumentacja ta zostata przedstawiona po raz pierwszy
w postepowaniu przed Sadem. Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 135 § 4 regu-
laminu postepowania pisma stron nie moga zmienia¢ przedmiotu sporu przed izbg
odwolawczg.

Godne przypomnienia jest réwniez to, Ze zgodnie z art. 74 ust. 1 in fine rozporzadze-
nia nr 40/94, ktéry ma zastosowanie do postepowan w sprawie uniewaznienia prawa
do znaku odnoszacych sie do wzglednej podstawy uniewaznienia, przeprowadzane
przez OHIM w niniejszej sprawie badanie jest ograniczone do zarzutéw i dowodéw
przedstawionych przez strony (zob. pkt 65 powyzej).

Przywotane milczace przyzwolenie interwenienta na uzywanie spornego wspélnoto-
wego znaku towarowego przez skarzaca stanowi §rodek obrony, ktérego ta ostatnia
nie przedstawila w postepowaniu przed OHIM i ktéry na podstawie art. 74 ust. 1 in
fine rozporzadzenia nr 40/94 nie podlegal rozpatrzeniu przez OHIM z urzedu. Ar-
gument ten jest zatem niedopuszczalny, poniewaz prowadzi do zmiany przedmiotu
sporu przed Izba Odwotawcza.

Skarzaca podnosi jednak réwniez, ze Izba Odwotawcza powinna byta w ramach bada-
nia istnienia mylacego przedstawienia wcze$niejszego znaku towarowego uwzglednic
fakt, iz interwenient nie przedstawil dowodu na okoliczno$¢ wystapienia wprowadze-
nia w btad. W tym zakresie nalezy przypomnie¢, ze OHIM jest zobowiazany z urzedu
zasiegna¢ informacji na temat prawa krajowego danego panstwa czlonkowskiego, je-
zeli sg one niezbedne do oceny przestanek zastosowania danej podstawy uniewaznie-
nia, a zwlaszcza prawdziwosci przywotanych faktéw lub mocy dowodowej przedsta-
wionych dowoddw (zob. pkt 67 powyzej). Nalezy tez zauwazy¢, ze w postepowaniu
administracyjnym interwenient nie zakwestionowal okoliczno$ci, ze skarzaca zaczeta
uzywac spornego wspolnotowego znaku towarowego w Zjednoczonym Kroélestwie
w listopadzie 2003 r.
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Skarzaca uwaza zasadniczo, ze prawo Zjednoczonego Krélestwa wymaga w takim
wypadku, by w ramach powddztwa opartego na bezprawnym uzywaniu nazwy, celem
dowiedzenia mylacego przedstawienia wcze$niejszego znaku towarowego, powod
przedstawil dowo6d poswiadczajacy wystapienie konkretnych przypadkéw wprowa-
dzenia w blad. Argument ten nalezy uznac¢ za dopuszczalny, poniewaz — zakladajac,
ze przedstawiona przez skarzaca interpretacja prawa Zjednoczonego Krélestwa jest
prawidtowa — Izba Odwolawcza powinna byla zbada¢, czy interwenient dostarczyt
dowody wystapienia konkretnych przypadkéw wprowadzenia w btad. Kwestia, czy
przedstawiona przez skarzaca interpretacja prawa Zjednoczonego Krdlestwa jest
prawidlowa, stanowi zagadnienie zwiazane z zasadnoscia tego argumentu, a nie
z jego dopuszczalnoscia.

Co do istoty, nalezy wskaza¢, ze do dokonania oceny mylacego charakteru rozpa-
trywanego przedstawienia niezbedne jest ustalenie, czy oferowanie na rynku Zjed-
noczonego Krélestwa ryzu oznaczonego spornym wspélnotowym znakiem towaro-
wym moze skloni¢ odbiorcéw do przypisania pochodzenia handlowego tego towaru
przedsigbiorstwu interwenienta.

W tym kontek$cie nalezy rozwazy¢, czy na podstawie wywazenia prawdopodobieni-
stwa prawdopodobne jest, ze znaczna cze$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw zostanie
skloniona do omytkowego zakupu towaru skarzacej, sadzac, ze jest to towar inter-
wenienta (zob. podobnie ww. w pkt 93 wyrok w sprawie Reckitt & Colman Products
Ltd przeciwko Borden Inc. & Ors, 407). Ponadto z krajowego orzecznictwa wynika,
ze mylacy charakter przedstawiania towaréw i ustug przez pozwanego w powddztwie
opartym na bezprawnym uzywaniu nazwy nalezy ocenia¢ w stosunku do klientéw
powoda, a nie do odbiorcéw ogoélnie (ww. w pkt 93 wyrok w sprawie Reckitt & Col-
man Products Ltd przeciwko Borden Inc. & Ors; zob. takze podobnie ww. w pkt 91
wyrok w sprawie LAST MINUTE TOUR, pkt 60).

W niniejszej sprawie Izba Odwotawcza slusznie zauwazyla w pkt 45 zaskarzonej
decyzji, ze rozpatrywane towary sa identyczne. Sporny wspdélnotowy znak towaro-
wy zostal bowiem zarejestrowany dla ryzu i dla tego samego towaru byl uzywany
wczeéniejszy znak towarowy. Co sie tyczy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym
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wczeéniejszy znak towarowy byl uzywany dla szczegélnych rodzajéow ryzu, nalezy
podkresli¢, ze réwniez szczegolne rodzaje ryzu mieszczg sie w definicji towaru ,,ryz’,
dla ktérego zostal zarejestrowany sporny wspdlnotowy znak towarowy. Okolicznos¢,
ze interwenient nie sprzedawatl wszystkich rodzajéw ryzu, nie podwaza stwierdzenia
dotyczacego identycznosci towarow.

Izba Odwotawcza wskazala ponadto, czemu tez nie zaprzeczyta skarzaca, ze element
stfowny omawianych oznaczen jest identyczny. Jak zauwazyla Izba Odwotawcza, sto-
wo ,brand” (marka) w spornym wspdlnotowym znaku towarowym stanowi dodatek,
ktory nie ma charakteru odrdzniajacego. Oba te oznaczenia sktadajg sie gléwnie z ele-
mentu ,golden elephant’, powyzej ktdrego zamieszczono ttumaczenie tego okreslenia
na jezyk chinski, i z podobizny glowy stonia.

Nalezy zgodzic sie ze skarzacy, ze te dwie konkretne podobizny glowy stonia wykazu-
ja istotne réznice. Wczesniejszy znak towarowy ukazuje bowiem glowe stonia widzia-
na en face. Stonn ma na glowie korone, jego traba jest opuszczona, natomiast catos¢
ozdobiona jest otoczka z motywem z ulozonych obok siebie proporczykéw tworza-
cych razem okrag. Z kolei sporny wcze$niejszy znak towarowy ukazuje gtowe stonia
przedstawiona w sposdb bardziej stylizowany i widziang z profilu. Ston przystrojony
jest ozdobnym okryciem glowy z tkaniny, a jego traba jest uniesiona.

Jest bardzo prawdopodobne, ze w kontekscie niniejszej sprawy znaczna czes$¢ klien-
téw interwenienta uzna, gdy zobaczy ryz oznaczony znakiem towarowym zawieraja-
cym element stowny ,,golden elephant” w jezyku angielskim i chifiskim oraz wizeru-
nek glowy stonia, Ze ma do czynienia z ryzem sprzedawanym przez interwenienta.
Sam fakt wystepowania réznic w sposobie pokazania glowy stonia nie wystarczy do
podwazenia stwierdzenia dotyczacego istnienia mylacego przedstawienia wczesniej-
szego znaku towarowego. W tym zakresie nalezy podkresli¢, ze przecietny klient nie
jest w stanie szczeg6lowo zapamietaé wszystkich detali znaku towarowego (C. Wad-
low, The law of passing-off; Sweet and Maxwell, London, 2004, pkt 8.41).
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Ponadto przy zalozeniu nawet, ze klienci interwenienta dostrzegliby réznice w podo-
biznie stonia, jest wysoce prawdopodobne, iz uznaja oni, ze chodzi tu o réznice orna-
mentalne. I tak uwzgledniono powé6dztwo oparte na bezprawnym uzywaniu nazwy
w sprawie, w ktorej pozwani uzywali dla przedzy etykiety przedstawiajacej dwa stonie
trzymajace sztandar, zupelnie jak etykieta uzywana w odniesieniu do identycznych
towardw przez pozwanych. Réznice w sposobie przedstawienia owych dwéch stoni
w rozpatrywanych znakach zostaly uznane za nierozstrzygajace, poniewaz orzeczo-
no, iz nawet osoby, ktdre sa w stanie dostrzec réznice miedzy tymi dwiema etykieta-
mi, uznaja prawdopodobnie, ze chodzi o réznice o charakterze ornamentalnym, kté-
re nie zmieniaja w sposo6b zasadniczy charakterystycznego symbolu odrézniajacego
i Ze to sami powodowie wprowadzili zmiany w swoim znaku [Johnston przeciwko
Orr-Ewing (1882) 7 App.Cas. 219, 225, HL]. Jednoczesénie jest wysoce prawdopodob-
ne, ze klienci interwenienta, ktérzy zauwaza réznice w podobiznie stonia, uznaja, ze
sporny wspdlnotowy znak towarowy jest po prostu jednym z wariantéw wcze$niej-
szego znaku towarowego lub jest efektem jego zmiany.

Nalezy wskazad, ze element stowny rozpatrywanych znakéw towarowych jest wysoce
odrodzniajacy, poniewaz jest fantazyjny i w zaden sposéb nie opisuje ryzu. W tych
okolicznosciach nieuniknione jest prawdopodobieristwo, ze klienci interwenienta,
ktérzy zetkna sie z ryzem oznaczonym znakiem zawierajacym ten sam element stow-
ny i rysunek przedstawiajacy glowe slonia, przypisza pochodzenie handlowe tego
ryzu przedsiebiorstwu interwenienta, i to mimo réznic w podobiZnie slonia.

Whrew twierdzeniom skarzacej, z zaskarzonej decyzji nie wynika, by Izba Odwotaw-
cza catkowicie pomineta réznice dzielace te dwie podobizny glowy stonia. Chociaz
Izba Odwolawcza nie przeprowadzita bezposredniej analizy poszczegélnych réznic,
to nalezy jednak podkresli¢, iz nie uznala tez, ze rozpatrywane znaki towarowe sa
identyczne pod wzgledem wizualnym, a jedynie, ze istnieje miedzy nimi ,wyrazne
podobienstwo wizualne” (pkt 46 zaskarzonej decyzji). Stwierdzenie to jest zasadne,
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jesli wziaé pod uwage obecnos$¢ identycznego elementu stownego w jezyku angiel-
skim i chinskim oraz rysunku przedstawiajacego glowe stonia.

Jezeli chodzi o argument skarzacej, zgodnie z ktérym interwenient powinien byt
dostarczy¢ dowdd na okoliczno$é konkretnych przypadkéw wprowadzenia w blad,
nalezy zauwazy¢, co nastepuje. Zgodnie z prawem Zjednoczonego Krélestwa na sa-
dzie ciazy obowigzek ustalenia, czy istnieje prawdopodobienstwo, ze wlasciwy krag
odbioréw zostanie wprowadzony w blad. Konkretne przyktady wprowadzenia w btad
moga by¢ w tym pomocne, jednak rozstrzygniecie sadu nie zalezy wylacznie, ani tez
w gléwnej mierze, od rozpatrzenia takich dowodéw [Parker-Knoll Ltd przeciwko
Knoll International Ltd (1962) R.P.C. 265, 285, 291 HL].

Nieprzedstawienie dowodu na zaistnienie konkretnych przypadkéw wprowadzenia
w blad moze odgrywa¢ pewna role w tym sensie, ze okolicznos$¢ ta moze dziata¢ na
niekorzys$¢ osoby wnoszacej pow6dztwo oparte na bezprawnym uzywaniu nazwy, je-
zeli towary pozwanego byly w spos6b widoczny obecne na rynku od diuzszego czasu
[C. Wadlow, The law of passing-off, Sweet and Maxwell, London, 2004, pkt 10-13].
Niemniej brak dowodu na zaistnienie kontentych przypadkéw wprowadzenia w btad
moze zosta¢ z latwoscia wyjasnione i rzadko kiedy stanowi czynnik rozstrzygajacy
[Harrods Ltd przeciwko Harrodian School Ltd (1996) R.P.C. 697, 716 CA].

Oczywiscie moga istnie¢ sprawy tak problematyczne, ze sedzia nie bedzie w sta-
nie dokona¢ ustalenia bez dowodu wystapienia mylacego przedstawienia znaku lub
towaréw [zob. podobnie AG Spalding & Bros przeciwko AW Gamage Ltd (1915)
R.P.C. 273, 286].

Jednak w niniejszej sprawie Izba Odwotawcza stusznie stwierdzita, w pkt 47 zaskar-
zonej decyzji, ze w sposoéb nieunikniony konsumenci, ktérzy wczeéniej zetkneli sie
juz z wczeéniejszym znakiem towarowym, beda utozsamia¢ ryz sprzedawany pod
spornym wspdlnotowym znakiem towarowym z ryzem sprzedawanym przez inter-
wenienta. Zwazywszy na identyczno$¢ elementu slownego i fakt, ze element gra-
ficzny rozpatrywanych znakéw przedstawia glowe stonia, wniosek ten moze zostaé
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wywiedziony juz z samego poréwnania omawianych znakéw. W takiej sytuacji brak
dowodu na konkretne przypadki wprowadzenia w btad nie moze zosta¢ uznany za
czynnik rozstrzygajacy.

Z powyzszego wynika, iz w okolicznos$ciach niniejszej sprawy Izba Odwotawcza
stusznie stwierdzila, ze doszto do mylacego przedstawienia wcze$niejszego znaku to-
warowego i ze dostarczenie przez interwenienta dowodéw konkretnych przypadkéow
wprowadzenia w btad nie bylo konieczne.

— W przedmiocie szkody lub prawdopodobienistwa poniesienia szkody

Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt 49 zaskarzonej decyzji, ze okoliczno$¢, iz in-
terwenient wykazal istnienie w Zjednoczonym Krélestwie goodwill wczesniejszego
znaku towarowego, ktéry wykazuje duze podobienstwo do spornego wspdlnotowego
znaku towarowego i oznacza te same towary, prowadzi do racjonalnego wniosku, ze
interwenient moze obawiac sie poniesienia szkody.

W tym zakresie skarzaca uwaza, ze Izba Odwotawcza blednie stwierdzifa istnienie
szkody, mimo ze taka szkoda nie zostata dowiedziona i nie byla tez podnoszona. Jej
zdaniem Izba Odwotawcza ograniczyla sie¢ w tym wzgledzie jedynie do sformutowa-
nia twierdzen.

Nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z orzecznictwem krajowym w ramach powdédztwa opar-
tego na bezprawnym uzywaniu nazwy powdd nie musi dowodzi¢ istnienia szkody.
Wystarczy, by jej poniesienie bylo prawdopodobne.
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Mylace przedstawienie wcze$niejszego znaku towarowego, sktaniajace wtasciwy krag
odbiorcéw do uznania, ze towary pozwanego z powodztwa opartego na bezprawnym
uzywaniu nazwy sa towarami powoda, jest w stanie samoistnie wyrzadzic szkode po-
wodowi, jezeli obszary dzialalno$ci handlowej powoda i pozwanego sg wystarczaja-
co zblizone (C. Wadlow, The law of passing-off, Sweet and Maxwell, London, 2004,
pkt 4.13).

W niniejszej sprawie zostalo ustalone, ze rozpatrywane towary sa identyczne oraz ze
znaczna cze$¢ klientéw interwenienta uzna, iz ryz sprzedawany przez skarzaca pod
spornym wspélnotowym znakiem towarowym pochodzi od interwenienta. W tych
okolicznosciach jak najbardziej istnieje prawdopodobienistwo, ze interwenient od-
czuje spadek sprzedazy, poniewaz jego klienci pragnacy zaopatrzy¢ si¢ w ryz dokona-
ja przez pomytke zakupu ryzu interwenienta.

Izba Odwotawcza stusznie stwierdzita zatem, ze istnieje prawdopodobienstwo ponie-
sienia szkody.

W konsekwencji nalezy oddali¢ drugi zarzut, a co za tym idzie — skarge w catosci.

2. W przedmiocie drugiego i trzeciego zgdania interwenienta

W zadaniu drugim i trzecim interwenient wnosi ponadto lub positkowo, po pierw-
sze, o stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji w zakresie dotyczacym twier-
dzenia, Ze momentem stanowiacym punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny bez-
prawnego uzywania nazwy jest dzien dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku
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towarowego, i po drugie, o zmiane wspomnianej decyzji poprzez stwierdzenie, ze
momentem stanowiagcym punkt odniesienia przy dokonywaniu oceny bezprawnego
uzywania nazwy jest moment pierwszego uzycia tego znaku.

W tym zakresie wystarczy przypomniel, ze rozwazania zawarte w pkt 97-100 po-
wyzej dowodza tego, iz Izba Odwotawcza stusznie stwierdzila, Ze momentem, w od-
niesieniu do ktérego interwenient powinien wykazac uzyskanie goodwill, jest dzien
dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego. Z brzmienia art. 8 ust. 4
lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 wynika bowiem, ze prawa do wczesniejszego oznacze-
nia winny zosta¢ uzyskane przed ta data.

Drugie i trzecie zadanie interwenienta winno zatem zosta¢ oddalone bez konieczno-
$ci wypowiadania sie przez Sad o ich dopuszczalnosci w $wietle faktu, ze nie dotycza
one zmiany sentencji zaskarzonej decyzji.

3. W przedmiocie zgdan interwenienta odnoszacych sie do podstaw uniewaznienia
przewidzianych w art. 51 ust. 1 lit. a) i b) rozporzgdzenia nr 40/94

Nalezy przypomnie¢, ze w swym pi$émie przedstawiajacym nowe zarzuty interwe-
nient wnids! o stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji w zakresie dotyczacym
stwierdzenia niedopuszczalno$ci zarzutu opartego na podstawie uniewaznienia prze-
widzianej w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94. Wnidsl on takze o zmia-
ne zaskarzonej decyzji poprzez stwierdzenie dopuszczalno$ci i zasadno$ci zarzutéw
opartych na podstawach uniewaznienia przewidzianych w art. 51 ust. 1 lit. a) i b)
rozporzadzenia nr 40/94, jak réwniez uniewaznienie spornego wspélnotowego znaku
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towarowego na podstawie jednego lub obu tych zarzutéw dodatkowych (zob. pkt 26
powyzej).

W tym zakresie interwenient podnosi, ze Izba Odwolawcza nie miala racji, nie
uwzgledniajac jego argumentéw w tych dwéch kwestiach, i ze powinna byla unie-
wazni¢ prawo do spornego znaku na podstawie tych zarzutéw dodatkowych.

Wspomniane zarzuty i zadania zostaly podniesione przez interwenienta w nastep-
stwie odrzucenia ww. w pkt 22 postanowieniem w sprawie Golden Elephant Brand
jako niedopuszczalnej odrebnej skargi wniesionej przez niego na zaskarzona decy-
zje. Interwenient uwaza, ze nowe zarzuty sa dopuszczalne, poniewaz ich podstawg sa
okolicznosci prawne i faktyczne ujawnione dopiero w toku postepowania w rozumie-
niu art. 48 § 2 regulaminu postepowania. Jego zdaniem ww. postanowienie w sprawie
Golden Elephant Brand stanowi nowa okoliczno$¢ prawna i faktycznag.

Skarzaca i OHIM wnosza o oddalenie tych zarzutéw. Skarzaca uwaza w szczegélno-
$ci, ze nie chodzi tu o ,nowe zarzuty” w rozumieniu art. 48 § 2 regulaminu postepo-
wania, poniewaz sa to te same zarzuty, ktére Hoo Hing podnosita w ramach sprawy,
w ktérej wydano wspomniane ww. w pkt 22 postanowienie. Zdaniem skarzacej po-
stanowienie to nie moze stuzy¢ jako skuteczne uzasadnienie argumentu, ze wiaze sie
ono z wystarczajaca i istotna ,zmiana stanu prawnego lub faktycznego’, ktéra ,,ujaw-
nita sie” w okoliczno$ciach mogacych uzasadni¢ ponowne otwarcie postepowania.
OHIM podnosi w szczegblnosci, Zze nowe zarzuty nie zostaly przedstawione w odpo-

wiednim terminie i sa w zwiazku z tym niedopuszczalne.

Nalezy przypomnie¢ na wstepie, ze zgodnie z art. 134 § 2 regulaminu postepowania
w przypadku sporéw dotyczacych praw wlasnosci intelektualnej interwenienci maja
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takie same prawa procesowe jak strony i moga w szczegdlno$ci wnosi¢ zadania i za-
rzuty niezaleznie od tych wniesionych przez strony. Na podstawie art. 134 § 3 tego
regulaminu interwenient moze w odpowiedzi na skarge zada¢ stwierdzenia niewaz-
nosci lub zmiany decyzji izby odwolawczej w zakresie nieuwzglednionym w skardze
i podnosi¢ zarzuty, ktdre nie zostaly zawarte w skardze.

W niniejszej sprawie omawiane zarzuty nie zostaly podniesione przez interwenienta
w odpowiedzi na skarge, jak to przewiduje art. 134 § 3 regulaminu postepowania.

Zgodnie z art. 48 § 2 regulaminu postepowania nie mozna podnosi¢ nowych zarzu-
téw w toku postepowania, chyba ze ich podstawa sa okoliczno$ci prawne i faktyczne
ujawnione dopiero w toku postepowania. Rozstrzygniecie w przedmiocie dopusz-
czalnos$ci zarzutu nastepuje w wyroku konczacym postepowanie w sprawie.

Nalezy zatem przeanalizowaé, czy w niniejszym wypadku istnieje taka nowa okolicz-
nos$¢ prawna lub faktyczna, ktéra pozwalalaby na podniesienie przez interwenienta
nowych zarzutéw w toku instancji.

Nalezy stwierdzi¢, ze w niniejszej sprawie brakuje obiektywnych przyczyn, dla kté-
rych interwenient nie méglby podnie$¢ w swej odpowiedzi na skarge zarzutéw, ktére
przedstawit ostatecznie w pi$mie z dnia 17 grudnia 2009 r. Interwenient powstrzymat
sie od ich podniesienia z tego wzgledu, ze zostaly one wskazane w odrebnej skardze,
ktora wnidst na zaskarzona decyzje, w sprawie Golden Elephant Brand zakoriczonej
ww. w pkt 22 postanowieniem.
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Jednakze adwokat interwenienta mégt sie domysli¢, ze wniesiona przez niego skarga
byla niedopuszczalna.

W tym zakresie nalezy zauwazy¢, ze interwenient powoluje sig, po pierwsze, na fakt,
ze w ww. w pkt 22 postanowieniu w sprawie Golden Elephant Brand Sad sprecyzowal,
iz strona, ktéra wnosi o uniewaznienie wspélnotowego znaku towarowego w oparciu
o kilka podstaw i ktérej zadania zostaja uwzglednione wylacznie w oparciu o jedna
z nich, nie ma legitymacji do wniesienia skargi do Sadu. Nalezy jednak podkresli¢, ze
zawarte w tym postanowieniu wywody Sadu opieraly sie na utrwalonym orzecznic-
twie, a mianowicie na postanowieniu Sadu z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie T-194/05
TeleTech Holdings przeciwko OHIM - Teletech International (TELETECH
INTERNATIONAL), Zb.Orz. s. 1I-1367, i wyroku Sadu z dnia 22 marca 2007 r.
w sprawie T-215/03 Sigla przeciwko OHIM — Elleni Holding (VIPS), Zb.Orz.s.1I-711).

Po drugie, interwenient podnosi, ze w pkt 40 ww. w pkt 22 postanowienia w sprawie
Golden Elephant Brand Sad stwierdzit, iz mial on mozliwo$¢ przedstawienia zarzu-
téw podnoszonych w tamtej sprawie réwniez w ramach niniejszego postepowania.
W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze w pkt 40 ww. w pkt 22 postanowienia w spra-
wie Golden Elephant Brand Sad ograniczyl sie do wyjasnienia tre$ci normatywnej
art. 134 regulaminu postepowania w celu ustosunkowania sie¢ do wysunietego przez
Hoo Hing argumentu, zgodnie z ktérym byta ona zmuszona wystapi¢ przeciwko za-
skarzonej decyzji z wlasna skarga, poniewaz brak jest przepiséw zezwalajacych stro-
nie, ktérej zadania zostaly uwzglednione, na wniesienie do Sadu skargi incydentalnej
po uplywie terminu do wniesienia skargi przez strone, ktéra przegrata sprawe (zob.
ww. w pkt 22 postanowienie w sprawie Golden Elephant Brand, pkt 22, 39, 40).

Wprawdzie w momencie zlozenia przez interwenienta jego odpowiedzi na skarge Sad
nie odrzucit jeszcze wniesionej przez niego odrebnej skargi, jednak nawet gdyby sy-
tuacja prawna stala sie jasna dla interwenienta dopiero po doreczeniu ww. w pkt 22
postanowienia w sprawie Golden Elephant Brand, fakt ten nie moze stanowi¢ no-
wej okolicznosci prawnej lub faktycznej. Okoliczno$¢ bowiem, ze strona dowiedziata
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sie o danym elemencie stanu faktycznego w trakcie postepowania przed Sadem, nie
oznacza, ze element ten stanowi okolicznos¢ faktyczng ujawniona w toku postepo-
wania. Konieczne jest jeszcze, by strona ta nie mogla sie o nim dowiedzie¢ wczesniej
(wyrok Sadu z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie T-139/99 AICS przeciwko Parlamentowi,
Rec. s. I1-2849, pkt 62). Fakt, ze strona zapoznala sie ze stanem prawnym dopiero
w toku postepowania, tym bardziej nie moze stanowi¢ nowej okolicznosci faktycznej
lub prawnej w rozumieniu art. 48 § 2 regulaminu postepowania.

W niniejszej sprawie adwokat interwenienta, przy redagowaniu odpowiedzi na skar-
ge, mogt zdad sobie sprawe, ze wniesiona przez niego odrebna skarga byta niedopusz-
czalna, i mogl tez zapoznac sie z postanowieniami art. 134 regulaminu postepowania.

Nie istnieja zatem nowe okolicznos$ci prawne lub faktyczne w rozumieniu art. 48 § 2
regulaminu postepowania, ktére moglyby uzasadni¢ podniesienie nowych zarzutéw
przez interwenienta.

Z powyzszego wynika, ze nowe zarzuty interwenienta i wiazace si¢ z nimi zadania
nalezy odrzuci¢ z powodu niedopuszczalnosci.

Co sie tyczy zasugerowania przez interwenienta, by Sad z urzedu rozpatrzyl zarzuty
dotyczace podstaw uniewaznienia przewidzianych w art. 51 ust. 1 lit. a) i b) rozpo-
rzadzenia nr 40/94, wystarczy stwierdzi¢, ze mozliwo$¢ podniesienia z urzedu zarzu-
téw przez Sad ogranicza sie do przypadkéw bezwzglednych przeszkdd procesowych
(wyrok Sadu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-44/00 Mannesmannréhren-Werke
przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. 11-2223, pkt 126). Zarzuty podnoszone w niniejszej
sprawie dotyczg jednak istoty sporu i nie odnosza si¢ do bezwzglednych przeszkod
procesowych.
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W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postgpowania kosztami zostaje obciazona, na z3-
danie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Ponadto na podstawie art. 87
§ 3 tego regulaminu w razie cze$ciowego tylko uwzglednienia zadan kazdej ze stron
Sad moze postanowi¢, ze koszty zostang rozdzielone albo ze kazda ze stron poniesie
wlasne koszty.

W niniejszej sprawie nie uwzgledniono zgdan skarzacej, przychylono sie do pierwsze-
go zadania interwenienta, oddalono jego zadania drugie i trzecie, jak réwniez odrzu-
cono jego zadania odnoszace sie do podstaw uniewaznienia przewidzianych w art. 51
ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 40/94.

Nalezy zauwazy¢, ze zadania interwenienta, ktére zostaly oddalone i odrzucone, maja
charakter drugorzedny wzgledem zadania skarzacej majacego na celu stwierdzenie
niewazno$ci zaskarzonej decyzji i podniesionego przez interwenienta zadania odda-
lenia skargi.

Ponadto nalezy oddali¢ Zadanie interwenienta majace na celu obciazenie OHIM
kosztami, poniewaz zadania tego ostatniego zostaty uwzglednione.

W swietle powyzszego Sad uznaje za wlasciwe postanowié, ze skarzaca pokryje wta-
sne koszty, koszty poniesione przez OHIM oraz potowe kosztéw poniesionych przez
interwenienta, natomiast interwenient poniesie potowe kosztéw wlasnych.
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177 Co sig tyczy wreszcie wniosku interwenienta o zastrzezenie rozstrzygniecia o kosz-
tach dotyczacych sprawy Golden Elephant Brand, zakoriczonej ww. w pkt 22 postano-
wieniem, do wydania orzeczenia koficzacego postepowanie w sprawie uniewaznienia
prawa do znaku w catos$ci, wystarczy stwierdzic¢, ze orzeczenie o kosztach zwigzanych
z tamta sprawg zostalo juz zawarte we wspomnianym postanowieniu i stalo si¢ pra-
womocne, poniewaz zadna ze stron nie wniosta odwotania. Nalezy zatem oddali¢ ten
wniosek interwenienta.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (6sma izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Zadania Hoo Hing Holdings Ltd majace na celu stwierdzenie czesciowej nie-
wazno$ci i zmiane decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu Harmoniza-
cji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia
7 maja 2008 r. (sprawa R 889/2007-1) dotyczacej postepowania w sprawie
uniewaznienia prawa do znaku miedzy Hoo Hing Holdings a Tresplain Inve-
stments Ltd, zostaja czesciowo oddalone i czesciowo odrzucone.
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3) Tresplain Investments pokrywa koszty wlasne, koszty poniesione przez
OHIM oraz polowe kosztow poniesionych przez Hoo Hing Holdings. Hoo
Hing Holdings ponosi polowe kosztéw wlasnych.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 9 grudnia 2010 r.

Podpisy
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