WYROK Z DNIA 16.12.2008 r. — SPRAWY POLACZONE T-225/06, T-255/06, T-257/06 1 T-309/06
WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (pierwsza izba)
z dnia 16 grudnia 2008 r.*

W sprawach potaczonych T-225/06, T-255/06, T-257/06 i T-309/06

Budéjovicky Budvar, narodni podnik, z siedziba w Ceskich Budéjovicach (Republika
Czeska), reprezentowana przez adwokatéw F. Fajgenbaum oraz C. Petscha,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, dziatajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postepowania: angielski.
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Anheuser-Busch, Inc., z siedziba w Saint Louis, Missouri (Stany Zjednoczone),
poczatkowo reprezentowana przez adwokatéw V. von Bomhard, A. Rencka, B. Goebela
oraz A. Pohlmanna, a nastepnie przez adwokatéw V. von Bomhard, A. Rencka oraz
B. Goebela,

majacej za przedmiot skargi na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM, wydane
w dniach 14 czerwca (sprawa R 234/2005-2), 28 czerwca (sprawy R 241/2005-2
i R 802/2004-2) i 1 wrze$nia 2006 r. (sprawa R 305/2005-2), dotyczace postepowan
w sprawie sprzeciwu migedzy Budéjovicky Budvar, narodni podnik, a Anheuser-Busch,
Inc.,

i SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w skladzie: V. Tiili, prezes, F. Dehousse (sprawozdawca) i I. Wiszniewska-Bialecka,
sedziowie,

sekretarz: K. Poche¢, administrator,

uwzgledniajac skargi zlozone w sekretariacie Sadu w dniach 26 sierpnia (sprawa
T-225/06), 15 wrzesénia (sprawy T-255/06 i T-257/06) i 14 listopada 2006 r. (sprawa
T-309/06),

uwzgledniajac odpowiedzi na skargi zlozone w sekretariacie Sadu przez OHIM
w dniach 30 stycznia (sprawa T-225/06), 20 lutego (sprawa T-257/06), 26 kwietnia
(sprawa T-255/06) i 27 kwietnia 2007 r. (sprawa T-309/06),
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uwzgledniajac odpowiedzi na skargi zlozone w sekretariacie Sadu przez Anheuser-
-Busch, Inc. w dniach 30 stycznia (sprawa T-225/06), 28 lutego (sprawa T-257/06),
7 maja (sprawa T-255/06) i 24 maja 2007 r. (sprawa T-309/06),

uwzgledniajac postanowienie prezesa pierwszej izby Sadu z dnia 25 lutego 2008 r.
dotyczace polaczenia niniejszych spraw do celéw przeprowadzenia postepowania
ustnego zgodnie z art. 50 regulaminu Sadu,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 1 kwietnia 2008 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Ramy prawne

A — Prawo miedzynarodowe

Artykuly 1-5 Porozumienia lizboniskiego o ochronie i miedzynarodowej rejestracji
nazw pochodzenia (zwanego dalej ,,porozumieniem lizboniskim”), zawartego w dniu
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31 pazdziernika 1958 r., zrewidowanego w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r.
i zmienionego w dniu 28 wrzes$nia 1979 r., stanowia:

SArtykut 1

1)

Panstwa, do ktérych stosuje sie niniejsze porozumienie, tworza zwiazek szczegdlny
w ramach zwiazku ochrony wlasnosci przemystowej.

Zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia zobowigzuja sie one do
ochrony na swoich terytoriach nazw pochodzenia towaréw pochodzacych z innych
krajow zwigzku szczegélnego, uznawanych i chronionych z tego tytutu w kraju
pochodzenia i zarejestrowanych w Miedzynarodowym Biurze Wtasnosci Intelek-
tualnej [...], o ktérym mowa w Konwencji o ustanowieniu Swiatowej Organizacji
Whasno$ci Intelektualnej [...].

Artykut 2

1)

Nazwe pochodzenia, w rozumieniu niniejszego porozumienia, stanowi nazwa
geograficzna kraju, regionu lub miejscowosci, stuzaca do oznaczania pochodzacego
z nich towaru, ktéry zawdziecza swoja jako$¢ lub wlasciwosci wyltacznie lub przede
wszystkim §rodowisku geograficznemu, obejmujacemu czynniki naturalne
i ludzkie.

Krajem pochodzenia jest kraj, ktérego nazwa stanowi nazwe pochodzenia, ktdrej
towar zawdziecza swoja powszechna znajomos¢, lub tez kraj, w ktérym potozony
jest region lub miejscowos¢, ktérej nazwa stanowi takg nazwe pochodzenia.
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Artykut 3

Ochrona obejmuje wszelkie przypadki zawlaszczenia lub imitacji, nawet gdy wskazane
zostalo rzeczywiste pochodzenie towaru lub gdy uzyte zostalo tlumaczenie nazwy
pochodzenia lub tez gdy towarzysza jej takie okreslenia jak »w rodzaju«, »typu,
»w styluk, »imitacja« lub okreslenia podobne.

Artykut 4

Postanowienia niniejszego porozumienia stosuje sie bez uszczerbku dla ochrony, ktéra
objete sa juz nazwy pochodzenia w kazdym z krajéw zwigzku szczegélnego na
podstawie innych umoéw miedzynarodowych, takich jak na przyklad Konwencja
zwiazkowa paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie wlasno$ci przemyslowej z pézn.
zmianami, czy Porozumienie madryckie z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczace
zwalczania falszywych oznaczen pochodzenia towaréw z pdzn. zmianami, badz tez
na podstawie przepiséw krajowych lub orzecznictwa.

Artykut 5

1) Rejestracja nazw pochodzenia dokonywana jest w Biurze Miedzynarodowym na
wniosek organéw administracji krajéw zwiazku szczegélnego na rzecz oséb
fizycznych lub prawnych, publicznych lub prywatnych, uprawnionych do uzywania
tych nazw pochodzenia w $§wietle prawa krajowego.

2) Biuro Miedzynarodowe bezzwlocznie powiadomi o rejestracji organy administracji
poszczegdlnych krajow zwiazku szczegélnego i dokona jej publikacji w perio-
dycznym zbiorze.
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3) Organy administracji poszczegélnych krajow beda mogly o$wiadczy¢, ze nie sa
w stanie zapewni¢ ochrony nazwie pochodzenia, o ktorej rejestracji je powiado-
miono, z zastrzezeniem, ze takie o§wiadczenie wraz z uzasadnieniem powinno by¢
zlozone w Biurze Migdzynarodowym nie pdzniej niz w terminie jednego roku, liczac
od dnia otrzymania powiadomienia o rejestracji, oraz z zastrzezeniem, ze takie
o$wiadczenie nie moze przynosi¢ w danym kraju uszczerbku innym postaciom
ochrony tejze nazwy pochodzenia, ktérych uprawniony mégtby poszukiwaé
zgodnie z art. 4 powyzej.

Zasady 9 i 16 rozporzadzenia wykonawczego do porozumienia lizbonskiego, ktére
weszlo w zycie w dniu 1 kwietnia 2002 r., stanowia:

wZasada 9

Oswiadczenie o odmowie

1) O o$wiadczeniu o odmowie wlasciwe organy administracji umawiajacej si¢ strony,
w imieniu ktérej o§wiadczenie zostalo wydane, powiadamiaja Biuro Miedzynaro-
dowe. O$wiadczenie powinno by¢ podpisane przez ten organ administracji.
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Zasada 16

Uniewaznienie

1) W razie uniewaznienia skutkéw rejestracji miedzynarodowej przez dana umawia-
jaca sie stroneg, od ktdérego to uniewaznienia nie przystuguje juz zaden s$rodek
odwotawczy, wlasciwy organ administracji powiadamia o uniewaznieniu Biuro
Miedzynarodowe.

Artykuly 1 i 2 Umowy miedzy Czechostowacka Republika Socjalistyczna a Republika
Austrii o ochronie danych dotyczacych pochodzenia, nazw pochodzenia, oznaczen
geograficznych i innych oznaczen pochodzenia produktéw rolnych i przemystowych
podpisanej w dniu 11 czerwca 1976 r. i wlaczonej nastepnie do porzadku prawnego
Republiki Czeskiej (zwanej dalej ,,umowa dwustronng”) stanowia:

SArtykut 1

Panstwa-strony zobowiazuja sie do przedsiewziecia wszelkich srodkéw koniecznych do
zapewnienia skutecznej ochrony przed nieuczciwa konkurencja w obrocie handlowym
danych dotyczacych pochodzenia, nazw pochodzenia i innych oznaczeri pochodzenia
produktéw rolnych i przemystowych, objetych kategoriami, o ktérych mowa w art. 5,

II - 3568



BUDEJOVICKY BUDVAR PRZECIWKO OHIM — ANHEUSER-BUSCH (BUD)

i wyszczegdlnionych w porozumieniu przewidzianym w art. 6, a takze nazw i rysunkéw
wymienionych w art. 3, 4 i art. 8 ust. 2.

Artykut 2

W rozumieniu niniejszej umowy danymi dotyczacymi pochodzenia, nazwami
pochodzenia i innymi oznaczeniami pochodzenia sa wszelkie oznaczenia, ktére
bezposrednio lub posrednio odnosza sie do pochodzenia produktu. Takie oznaczenie
skfada si¢ co do zasady z nazwy geograficznej. Niemniej jednak moze ono skladac sie
takze z innych wzmianek, w przypadku gdy dane $rodowiska w panstwie pochodzenia
dostrzegaja w nich oznaczenie panstwa produkcji w odniesieniu do nazwanego tak
produktu. Wspomniane nazwy moga zawiera¢, poza wskazaniem terytorium
pochodzenia okreslonego geograficznie, wzmianki dotyczace jakosci danego produktu.
Te szczegblne wlasciwosci towaréw sa wylacznie lub zasadniczo wynikiem wplywéw
geograficznych lub ludzkich”.

Artykut 5 ust. 1 pkt B2 umowy dwustronnej wéréd kategorii produktéw czeskich
objetych ochrong ustanowiona na mocy tej umowy wymienia piwa.

Zgodnie z art. 6 umowy dwustronnej ,nazwy dotyczace produktéw, do ktérych
znajduja zastosowanie wymogi okreslone w art. 2 i 5, ktére korzystaja z ochrony na
podstawie niniejszej umowy i ktére nie sa w zwigzku z tym nazwami rodzajowymi,
zostang wymienione w porozumieniu, ktére zostanie zawarte pomiedzy rzadami tych
dwoch panstw-stron”.
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Artykul 16 ust. 3 umowy dwustronnej stanowi, ze obydwie umawiajace sie strony moga
ja wypowiedzie¢ z rocznym wyprzedzeniem, na mocy wypowiedzenia pisemnego
sformutowanego na drodze dyplomatycznej.

Zgodnie z art. 6 umowy dwustronnej porozumienie wykonawcze do tej konwencji
(zwane dalej ,,porozumieniem dwustronnym”) zostato zawarte w dniu 7 czerwca 1979r.
W zalaczniku B do porozumienia dwustronnego wsréd ,czechoslowackich nazw
produktéw rolnych i przemystowych” w kategorii ,,piwo” wymieniono nazwe ,,Bud”.

B — Prawo wspélnotowe

Artykuty 8143 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami, brzmia
nastepujaco:

JArtykut 8

Wzgledne podstawy odmowy rejestracji

4. W wyniku sprzeciwu wlasciciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego
oznaczenia uzywanego w [obrocie] handlow[ym] o znaczeniu wigkszym niz lokalne
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zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie w przypadku i w zakresie, w jakim
zgodnie z przepisami panistwa czlonkowskiego, ktére dotycza tego znaku:

a) prawa do tego znaku zostaly nabyte przed data [zgloszenia] wspdlnotowego znaku
towarowego lub data zastrzezenia prawa pierwszenstwa [zgloszenia] wspdlnoto-
wego znaku towarowego;

b) oznaczenie to daje wtascicielowi prawo zakazu uzywania [péZniejszego] znaku
towarowego.

Artykut 43

Rozpatrywanie sprzeciwu

1. Rozpatrujac sprzeciw, Urzad wzywa strony, tak czesto jak to jest konieczne, do
przedstawienia w terminie wyznaczonym przez Urzad uwag dotyczacych materiatéw
przedstawionych przez inne strony lub Urzad.
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2. Na wniosek zglaszajacego wlasciciel wcze$niejszego wspélnotowego znaku
towarowego, ktory zglosil sprzeciw, przedstawia dowod, ze w okresie pieciu lat
poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego wczes-
niejszy wspdlnotowy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany we Wspdlnocie
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany i ktdre
[wlasciciel wczesniejszego wspdlnotowego znaku towarowego] przytacza jako
uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub Ze istnieja usprawiedliwione powody nieuzywania
znaku, pod warunkiem ze wcze$niejszy wspdlnotowy znak towarowy byl w tym
terminie zarejestrowany od co najmniej pieciu lat. Wobec braku takiego dowodu
sprzeciw odrzuca sie. Jezeli wczeéniejszy wspdlnotowy znak towarowy byl uzywany
tylko dla czesci towaréw lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany, do celéw
rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej czesci
towar6w lub ustug.

3. Ustep 2 stosuje sie do wczesniejszych krajowych znakéw towarowych okreslonych
w art. 8 ust. 2 lit. a), zastepujac uzywanie w panstwie czlonkowskim, w ktérym
wczeséniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony, uzywaniem we Wspdlnocie
[uzywanie we Wspdlnocie uzywaniem w panstwie cztonkowskim, w ktérym wczes-
niejszy krajowy znak towarowy jest chroniony].

Okoliczno$ci powstania sporu

A — Zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego dokonane przez Anheuser-Busch

W dniach 1 kwietnia 1996 r., 28 lipca 1999 r., 11 kwietnia 2000 r. i 4 lipca 2000 r.
Anheuser-Busch, Inc. dokonala na podstawie rozporzadzenia nr 40/94 czterech
zgloszen wspodlnotowego znaku towarowego (odpowiednio o numerach 24711,
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1257849, 1603539 i 1737121) w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrz-
nego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Przedmiotem zgloszenia nr 1257849 (zwanego dalej ,zgloszeniem nr 17) byl
nastepujacy graficzny znak towarowy:

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje tego graficznego znaku towarowego, naleza
do klas 16, 21, 25 i 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug do cel6w rejestracji znakéw towarowych
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja dla kazdej z tych klas
nastepujacemu opisowi:

— klasa 16 : ,papier, tektura i wyroby z tych materiatéw (objetych klasa 16); druki;
materialy introligatorskie; materialy fotograficzne; materialy pismiennicze; spoiwa
(kleje) do materiatéw pismienniczyich lub do celéw domowych; materialy
przeznaczone dla artystow; pedzle malarskie; maszyny do pisania i artykuly
biurowe (z wylaczeniem mebli); materialy szkoleniowe i instruktazowe (z wyla-
czeniem aparatéw); tworzywa sztuczne wykorzystywane do pakowania (objete
klasa 16); karty do gry; czcionki drukarskie; klisze”;

— klasa 21: ,przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (nie
z metali szlachetnych i nie platerowane); grzebienie i gabki; pedzle (z wyjatkiem
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pedzli malarskich); materialy do wytwarzania pedzli; sprzet do czyszczenia; wiérki
stalowe; nieprzerobione i pdlprzetworzone szklo (z wyjatkiem szkla stosowanego
w budownictwie); wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne (objete klasa 21)”;

— Kklasa 25: ,,0dziez, obuwie, nakrycia glowy”;

— klasa 32: ,piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe;
napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojéw”.

Zgloszenie graficznego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 34/00 z dnia 2 maja 2000 r.

Przedmiotem pozostalych trzech zgloszen, nr 24711, 16035391 1737121 (zwanych dalej
odpowiednio ,zgloszeniem nr 27, ,zgloszeniem nr 3” i ,,zgloszeniem nr 4”), byl sfowny
znak towarowy BUD.

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje tego slownego znaku towarowego,
naleza do klas 32 (w przypadku zgloszenia nr 2), 32 i 33 (w przypadku zgtoszenia nr 3),
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35, 38, 41 i 42 (w przypadku zgloszenia nr 4) w rozumieniu porozumienia nicejskiego
i odpowiadaja dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 32: ,piwo, ale, porter, alkoholowe i bezalkoholowe napoje ze stodu”
(w przypadku zgloszenia nr 2) i ,piwo” (w przypadku zgloszenia nr 3);

— klasa 33: ,napoje alkoholowe”;

— klasa 35: ,tworzenie baz danych, gromadzenie danych i informacji w bazach
danych”;

— klasa 38: ,uslugi telekomunikacyjne, a mianowicie udostepnianie i oferowanie
danych i informacji, oferowanie i rozpowszechnianie informacji zgromadzonych
w bazach danych”;

— klasa 41: ,edukacja, rozrywka”;

— klasa 42: ,ustugi $wiadczone w restauracjach, barach i gospodach; wykorzystywanie
baz danych”.
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Zgloszenia stownego znaku towarowego BUD zostaly opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 93/98 z dnia 7 grudnia 1998 r. (w przypadku
zgloszenia nr 2), nr 19/01 z dnia 26 lutego 2001 r. (w przypadku zgloszenia nr 3),
inr 22/01 z dnia 5 marca 2001 r. (w przypadku zgloszenia nr 4).

B — Sprzeciwy wniesione wobec zgtoszen znakow towarowych

W dniach 1 sierpnia 2000 r. (w przypadku zgloszenia nr 1), 5 marca 1999 r.
(w przypadku zgloszenia nr 2), 22 maja 2001 r. (w przypadku zgloszenia nr 3) i 5 czerwca
2001 r. (w przypadku zgloszenia nr 4), spétka Budéjovicky Budvar, narodni podnik,
z siedziba w Republice Czeskiej (zwana dalej ,Budvar”), wniosla sprzeciwy na mocy
art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 w odniesieniu do wszystkich towaréw wyszczegélnio-
nych w zgloszeniach.

Na poparcie tych sprzeciwéw Budvar powotata sie, na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, przede wszystkim na miedzynarodowy graficzny znak
towarowy nr 361 566 zarejestrowany w odniesieniu do ,kazdego rodzaju piwa jasnego
i ciemnego”, wywotujacy skutki w Austrii, w Beneluksie i we Wtoszech. Wspomniany
znak towarowy wyglada w nastepujacy sposéb:

ud

Nastepnie Budvar powotala sie, na podstawie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, na
nazwe pochodzenia ,bud” (nazwa pochodzenia nr 598), zarejestrowana w dniu
10 marca 1975 r. w odniesieniu do piwa w Swiatowej Organizacji Wlasnosci
Intelektualnej (WIPO), wywolujaca skutki na mocy porozumienia lizbonskiego we
Francji, we Wtoszech i w Portugalii.
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Ponadto w przypadku zglosze nr 1, 2 i 3 Budvar powolata sie takze na nazwe
pochodzenia ,bud” chroniona w Austrii w odniesieniu do piwa na mocy umowy
dwustronne;j.

C — Decyzje Wydziatu Sprzeciwow

Wydziat Sprzeciwéw, na mocy decyzji z dnia 16 lipca 2004 r. (nr 2326/2004) wydanej
w ramach zgloszenia nr 4, czesciowo uwzglednit sprzeciw wniesiony wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego.

Wydziat Sprzeciwéw stwierdzil po pierwsze, ze Budvar wykazata, ze we Francji, we
Wtoszech i w Portugalii przyslugiwalo jej prawo do nazwy pochodzenia ,bud”.

Po drugie, Wydzial Sprzeciwdw stwierdzil w odniesieniu do Wtoch i Portugalii, ze
argumenty przedstawione przez Budvar nie sa wystarczajaco szczegdtowe, aby okresli¢
zakres ochrony, na jaka powolano sie na mocy krajowych systeméw prawnych tych
dwoch panstw czlonkowskich.

Po trzecie, Wydzial Sprzeciwéw, uznawszy, ze ,ustugi swiadczone w restauracjach,
barach i gospodach”, o ktérych mowa w zgloszeniu nr 4 (klasa 42), sa podobne do
»piwa”, objetego nazwa pochodzenia ,bud”, doszed! do wniosku, ze istnieje
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w zakresie, w jakim rozpatrywane
oznaczenia sg identyczne.
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Po czwarte, Wydzial Sprzeciwédw wskazal w odniesieniu do innych towarédw i w ramach
prawa francuskiego znajdujacego zastosowanie w tym przypadku, ze Budvar nie
wykazata, w jaki sposéb uzywanie zgloszonego znaku towarowego moze powodowac
odniesienie nienaleznej korzysci z powszechnej znajomosci rozpatrywanej nazwy
pochodzenia lub jej oslabienie, skoro oznaczone towary sa rézne.

W konsekwencji Wydzial Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw wniesiony przez Budvar
w odniesieniu do ,ustug $wiadczonych w restauracjach, barach i gospodach” (klasa 42),
o ktérych mowa w zgloszeniu nr 4.

Na mocy decyzji z dnia 23 grudnia 2004 r. (nr 4474/2004 i 4475/2004) i z dnia
26 stycznia 2005 r. (nr 117/2005) Wydzial Sprzeciwéw odrzucil sprzeciwy wniesione
wobec rejestracji znakow towarowych bedacych przedmiotem zgloszen, odpowiednio,
nrl,3i2.

Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil co do zasady, ze nie dowiedziono, by jezeli chodzi
o Austrie, Francje, Wlochy i Portugalie, nazwa pochodzenia ,bud” byla oznaczeniem
uzywanym w obrocie handlowym o znaczeniu wigkszym niz lokalne. Wydzial
Sprzeciwéw oparl ten wniosek na stwierdzeniu, Ze nalezy zastosowac te same kryteria,
ktére sa przewidziane w art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 w zwigzku z zasadg 22
ust. 2 i 3 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), dotyczace
dowodu ,rzeczywistego uzywania” wczes$niejszych znakéw towarowych bedacych
podstawa sprzeciwu.
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D — Decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM

W dniach 21 lutego i 18 marca 2005 r. Budvar wniosta trzy odwolania od decyzji
Wydziatu Sprzeciwéw oddalajacych sprzeciwy wniesione w ramach zgloszen nr 1,213
(decyzje Wydzialu Sprzeciwéw odpowiednio nr 4474/2004, 117/2005 i 4475/2004).

W dniu 8 wrze$nia 2004 r. Anheuser-Busch wniosla odwotanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw uwzgledniajacej cze$ciowo, w odniesieniu do ,uslug s$wiadczonych
w restauracjach, barach i gospodach” (klasa 42), sprzeciw wniesiony w ramach
zgloszenia nr 4 (decyzja nr 2326/2004 Wydzialu Sprzeciwéw). Budvar wniosta ze swej
strony o uchylenie decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w zakresie, w jakim oddalono w niej
sprzeciw w odniesieniu do pozostatych ustug objetych klasami 35, 38, 41 i 42.

W trzech decyzjach wydanych w dniach 14 czerwca (sprawa R 234/2005-2), 28 czerwca
(sprawa R 241/2005-2) i 1 wrze$nia 2006 r. (sprawa R 305/2005-2) Druga Izba
Odwotawcza OHIM oddalita odwotania wniesione przez Budvar w ramach zgloszen
nrl,2i3.

W decyzji wydanej w dniu 28 czerwca 2006 r. (sprawa R 802/2004-2) Izba Odwolawcza
uwzglednifa odwotanie wniesione przez Anheuser-Busch w ramach zgloszenia nr 4
i w calosci oddalifa sprzeciw wniesiony przez Budvar.
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W decyzjach wydanych w dniach 28 czerwca (sprawy R 241/2005-2 i R 802/2004-2)
i 1 wrzesnia 2006 r. (sprawa R 305/2005-2) odwotano sie do uzasadnienia decyzji z dnia
14 czerwca 2006 r. (sprawa R 234/2005-2).

W czterech decyzjach (zwanych dalej ,zaskarzonymi decyzjami”) Izba Odwolawcza
podniosta przede wszystkim, ze w celu poparcia swych sprzeciwéw Budvar nie
wydawata sie¢ powolywac juz na miedzynarodowy graficzny znak towarowy nr 361 566,
a jedynie na nazwe ,bud”.

Nastepnie Izba Odwotawcza stwierdzila zasadniczo, po pierwsze, ze trudno jest
zrozumie¢, iz oznaczenie BUD moze by¢ postrzegane jako nazwa pochodzenia, a nawet
jako bezposrednie oznaczenie pochodzenia geograficznego. Izba Odwotawcza
wywiodla na tej podstawie, ze sprzeciw nie mégl zosta¢ uwzgledniony w oparciu
o art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 na podstawie prawa przedstawionego jako nazwa
pochodzenia, ktére w rzeczywistosci nie jest taka nazwa.

Po drugie, Izba Odwotawcza, stosujac przez analogie przepisy art. 43 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 40/94 i zasade 22 rozporzadzenia nr 2868/95, stwierdzila, ze
przedstawione przez Budvar dowody na okoliczno$¢ uzywania nazwy pochodzenia
»bud” w Austrii, we Francji, we Wtoszech i w Portugalii sa niewystarczajace.

Po trzecie, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze sprzeciw powinien byl zosta¢ odrzucony
réwniez z uwagi na fakt, ze Budvar nie wykazala, iz rozpatrywana nazwa pochodzenia
przyznaje jej prawo zakazania uzywania okreslenia ,bud” jako znaku towarowego
w Austrii i we Francji.
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Przebieg postepowania i zadania stron

Po wystuchaniu sprawozdania sedziego sprawozdawcy Sad (pierwsza izba) postanowil
otworzy¢ procedure ustna i w ramach $§rodkéw organizacji postepowania zwrécic sie do
stron o udzielenie odpowiedzi na kilka pytan, czego dokonaly one w wyznaczonym
terminie.

Podczas rozprawy w dniu 1 kwietnia 2008 r. wysluchano wystapien stron i ich
odpowiedzi na pytania ustne.

W sprawach T-225/06, T-255/06 i T-309/06 Budvar wnosi do Sadu o:

— uznanie, ze OHIM nie powinien byl dokonywa¢ publikacji rozpatrywanych
zgloszen z uwagi na istnienie bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji.

Ponadto w kazdej ze spraw Budvar wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie, ze Izba Odwotawcza nie posiadata kompetencji do dokonania oceny
»materialnej” wazno$ci praw wcze$niejszych, przywotanych w ramach sprzeciwu;

II - 3581



WYROK Z DNIA 16.12.2008 r. — SPRAWY POLACZONE T-225/06, T-255/06, T-257/06 1 T-309/06

— stwierdzenie, ze zaskarzona decyzja jest niezgodna z prawem i narusza zasade
réwnego traktowania przed OHIM z uwagi na bledna wykladnie wyrazenia ,inne
oznaczenie uzywane w [obrocie] handlow[ym]”, znajdujacego sie w art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94;

— w konsekwencji stwierdzenie, Ze dokumenty przedstawione w toku postepowania
dowodza uzywania oznaczenia BUD jako nazwy pochodzenia i, w razie potrzeby, ze
nazwa pochodzenia ,bud” stanowi oznaczenie uzywane w obrocie handlowym
w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94;

— stwierdzenie, ze spelnione sa przeslanki zastosowania art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94;

— orzeczenie:

— stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— odmowy rejestracji rozpatrywanego wspélnotowego znaku towarowego;

— przekazania OHIM wyroku Sadu;
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— obcigzenia Anheuser-Busch kosztami.

Podczas rozprawy Budvar uzupelnila swe zadania o obciazenie kosztami OHIM
i Anheuser-Busch.

W kazdej ze spraw OHIM i Anheuser-Busch wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie Budvar kosztami.

Poniewaz podczas rozprawy strony zostaly wysluchane w przedmiocie ewentualnego
polaczenia niniejszych spraw do celéw wydania wyroku, Sad uwaza, ze nalezy dokonac
takiego potaczenia zgodnie z art. 50 regulaminu Sadu.

II - 3583



45

46

WYROK Z DNIA 16.12.2008 r. — SPRAWY POLACZONE T-225/06, T-255/06, T-257/06 1 T-309/06

Co do prawa

A — Wprzedmiocie dopuszczalnosci i skutecznosci niektorych punktow zgdav Budvar

Przede wszystkim, jak podnosi OHIM w swych pismach, Budvar wnosi do Sadu
w sprawach T-225/06, T-255/06 i T-309/06 o uznanie, ze OHIM nie powinien byt
dokonywa¢ publikacji rozpatrywanych zgloszen z uwagi na istnienie bezwzglednych
podstaw odmowy rejestracji. Tymczasem nalezy przypomnieé, ze bezwzgledne
podstawy odmowy rejestracji, o ktérych mowa w art. 7 rozporzadzenia nr 40/94, nie
moga by¢ rozpoznawane w postepowaniu w sprawie sprzeciwu i ze ten artykul nie
nalezy do przepiséw, na podstawie ktérych nalezy ocenia¢ zgodno$¢ z prawem
zaskarzonej decyzji [wyrok Sadu z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie T-224/01 Durferrit
przeciwko OHIM — Kolene (NU-TRIDE), Rec. s. II-1589, pkt 72, 75]. Z powyzszego
wynika, ze w tym zakresie zadanie Budvar jest niedopuszczalne.

Nastepnie w punktach pierwszym, drugim, trzecim i czwartym zadan we wszystkich
sprawach Budvar zmierza w rzeczywisto$ci do uzyskania potwierdzenia przez sad
wspdlnotowy zasadnosci niektérych zarzutéw przywotywanych na poparcie jej skargi.
Tymczasem z utrwalonego orzecznictwa wynika, Ze takie zadania sg niedopuszczalne
(wyrok Trybunatu z dnia 13 lipca 1989 r. w sprawie 108/88 Jaenicke Cendoya przeciwko
Komisji, Rec. s. 2711, pkt 8, 9; wyrok Sadu z dnia 12 grudnia 1996 r. w sprawie T-358/94
Air France przeciwko Komisji, Rec. s. II-2109, pkt 32; postanowienie Sadu z dnia
14 maja 2008 r. w sprawie T-29/07 Lactalis Gestion Lait i Lactalis Investissements
przeciwko Radzie, niepublikowane w Zbiorze, pkt 16). Z powyzszego wynika, ze w tym
zakresie zadania Budvar sa niedopuszczalne.

Ponadto, jak utrzymuje OHIM w swych pismach, nalezy stwierdzi¢, ze w szdstym
punkcie swych zadan we wszystkich sprawach, ktérego celem jest ,odmowa rejestracji
rozpatrywanego wspdlnotowego znaku towarowego”, Budvar zada w zasadzie od Sadu
skierowania do OHIM nakazu. Jednakze zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia
nr 40/94 OHIM zobowiazany jest do podjecia niezbednych $rodkéw w celu
zastosowania sie¢ do wyroku sadu wspdlnotowego. Dlatego tez rola Sadu nie jest
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kierowanie do OHIM nakazéw w tym wzgledzie [wyroki Sadu: z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform),
Rec. s. 11-433, pkt 33; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik
przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. s. I1-683, pkt 12; z dnia 23 pazdziernika 2002 r.
w sprawie T-388/00 Institut fiir Lernsysteme przeciwko OHIM — Educational Services
(ELS), Rec. s.11-4301, pkt 19]. Z powyzszego wynika, ze w tym zakresie Zadania Budvar
sa niedopuszczalne.

Wreszcie w punkcie siédmym swych zadan we wszystkich sprawach Budvar zada od
Sadu przekazania OHIM wyroku, ktéry zostanie wydany. Tymczasem z art. 55 statutu
Trybunalu wynika, ze niezaleznie od zadania przedstawionego przez strony w tym
wzgledzie ,[o0] ostatecznych orzeczeniach Sadu Pierwszej Instancji, orzeczeniach
rozstrzygajacych kwestie merytoryczne tylko w czesci lub rozstrzygajacych kwestie
proceduralng dotyczaca zarzutu braku kompetencji lub niedopuszczalnosci sekretarz
Sadu Pierwszej Instancji zawiadamia wszystkie strony”. Ponadto art. 82 § 2 regulaminu
Sadu stanowi, ze ,oryginal wyroku, podpisany przez prezesa, sedziéw, ktorzy brali
udzial w naradzie, oraz sekretarza, zostaje opieczetowany i zfozony w sekretariacie;
stronom dorecza sie uwierzytelnione odpisy wyroku”. Z powyzszego wynika, ze w tym
zakresie zadania Budvar sa bezskuteczne.

B — Co do istoty

Po przypomnieniu okolicznosci powstania konfliktu, ktéry podzielil strony sporu,
Budvar podnosi w zasadzie jedyny zarzut dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94.
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Jedyny zarzut podnoszony przez Budvar skiada sie z dwéch czesci. W pierwszej czesci
Budvar podwaza wniosek Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym oznaczenie BUD nie
moze by¢ uwazane za nazwe pochodzenia. W drugiej cze$ci Budvar podwaza ocene
przeprowadzona przez Izbe Odwolawcza, zgodnie z ktéra w niniejszym przypadku nie
sa spelnione przestanki art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

1. W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu, dotyczacej wazinosci nazwy pochodzenia
bud”
»

a) Argumenty stron

Przypominajac tres¢ pkt 19-22 decyzji wydanej w sprawie R 234/2005-2, Budvar
wskazuje, ze Izba Odwotawcza przeprowadzila podobno analize oznaczenia BUD,
w wyniku ktdrej stwierdzita, ze nie stanowi ono ,w rzeczywisto$ci nazwy pochodzenia”.

Na tej podstawie Izba Odwotawcza odrzucila sprzeciw, nie rozpoznajac nawet, czy
zostaly spelnione przestanki okres$lone w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

Praktyka ta, ktéra jest zdaniem Budvar sprzeczna z przepisami rozporzadzenia
nr 40/94, prowadzi do niezgodno$ci z prawem zaskarzonych decyzji, ktére w zwigzku
z tym powinny by¢ uznane za niewazne.
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Ponadto Budvar utrzymuje, ze nazwa pochodzenia ,bud” nie tylko jest wazna, ale takze
obowiazujaca.

W tym wzgledzie Budvar uwaza, po pierwsze, ze Izba Odwotawcza nie posiadata
kompetencji do wydania rozstrzygniecia co do waznosci rozpatrywanej nazwy
pochodzenia. Kompetencje Izby Odwotawczej sa ograniczone do okreslania, czy
zgloszenie wspodlnotowego znaku towarowego moze narusza¢ prawa wcze$niejsze,
zgodnie z przestankami przewidzianymiw art. 8 rozporzadzenia nr 40/94. Uregulowanie
dotyczace wspdlnotowego znaku towarowego nie przewiduje oceny przez OHIM
materialnej wazno$ci prawa wczesniejszego, na ktére powolano sie w ramach
postepowania w sprawie sprzeciwu. W ramach takiego postepowania, zgodnie
z zasada 19 rozporzadzenia nr 2868/95, wnoszacy sprzeciw powinien przedstawi¢
dowdd ,istnienia, waznosci i zakresu ochrony [swego] wcze$niejszego znaku lub
wczeéniejszego prawa”. Przepis ten przewiduje zatem, Ze wnoszacy sprzeciw
zobowiazany jest jedynie do dostarczenia dowodu formalnej prawidtowosci znaku
towarowego lub prawa przeciwstawianych zgloszeniu. Izba Odwotawcza naruszyla
wiec stosowne przepisy prawa wspolnotowego, przeprowadzajac analize oznaczenia
BUD w celu ustalenia, czy moze ono by¢ zakwalifikowane jako nazwa pochodzenia.
Budvar dodaje, ze w niniejszym przypadku dostarczyla wszelkie dokumenty konieczne
do ustalenia istnienia i wazno$ci nazwy pochodzenia ,,bud”.

Po drugie, bez wzgledu na okoliczno$ci, Budvar wskazuje, Ze oznaczenie BUD stanowi
jednak nazwe pochodzenia. Budvar, odwotujac sie do pkt 20 decyzji wydanej przez Izbe
Odwolawcza w sprawie R 234/2005-2 wyjasnia, ze zaden przepis nie przewiduje, ze
oznaczenie stanowigce nazwe pochodzenia musi koniecznie oddawaé peilna nazwe
geograficzna. W niniejszej sprawie przede wszystkim niepodwazalne jest, ze okreslenie
»Budweis” (ktéry jest niemiecka nazwa Ceskich Budéjovic) odpowiada nazwie miasta,
w ktérym warzone jest piwo, o ktérym mowa, czyli regionowi produkcji. Swiadectwo
rejestracji krajowej definiuje nazwe pochodzenia ,bud” jako okreslajaca miedzy innymi
»piwo jasne”, ktérego wlasciwosci i cechy opisywane sa w sposéb nastepujacy: ,lekko
gorzkie, o smaku stodkawym i o specyficznym zapachu”, pochodzace z Ceskich
Budéjovic. Ponadto Budvar podkre§la, Ze nazwa pochodzenia moze bez watpienia by¢
skrétem nazwy geograficznej, a nawet okresleniem fantazyjnym lub zaczerpnietym
z jezyka potocznego, o ile region produkcyjny odpowiada danemu regionowi
geograficznemu. Budvar odsyta w tym zakresie do art. 2 ust. 3 rozporzadzenia Rady
(EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczen geograficznych
i nazw pochodzenia produktéw rolnych i srodkéw spozywczych (Dz.U. L 208, s. 1),
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w brzmieniu obowigzujacym w czasie wlasciwym dla okoliczno$ci faktycznych sprawy,
do wyroku Trybunatu z dnia 25 pazdziernika 2005 r. w sprawach potaczonych C-465/02
i C-466/02 Niemcy i Dania przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-9115, i wskazuje niektére
nazwy pochodzenia zarejestrowane we Francji lub na poziomie wspélnotowym.
W zwigzku z tym nie mozna stusznie utrzymywac, ze oznaczenie BUD nie stanowi
waznej nazwy pochodzenia ze wzgledu na to, ze stowo ,bud” nie odpowiada $cisle
miejscu geograficznemu.

Po trzecie, Budvar podkresla, ze rozpatrywana nazwa pochodzenia obowiazuje we
Francji, a w ramach spraw T-225/06, T-255/06 i T-309/06 takze w Austrii. Budvar
przypomina w tym wzgledzie, ze w dniu 27 stycznia 1975 r. czeskie ministerstwo
rolnictwa i zywienia przyznalo piwu BUD kwalifikacje nazwy pochodzenia. Na mocy
zobowiazan miedzynarodowych zaciagnietych przez Republike Czeska ochrona
zwigzana z kwalifikacja jako nazwy pochodzenia zostala przyznana oznaczeniu BUD
miedzy innymi we Francji (na mocy porozumienia lizbonskiego) i w Austrii (na mocy
umowy dwustronnej). Mimo Ze ta nazwa pochodzenia jest podwazana przez Anheuser-
Busch, jest ona wciaz chroniona we Francji i w Austrii i nadal wywiera tam skutki.

W odniesieniu do Francji Budvar podkresla, ze dopdki nazwa pochodzenia jest
uznawana i chroniona jako taka w panstwie jej pochodzenia, strony porozumienia
lizboniskiego sa zobowiazane, zgodnie z art. 1 ust. 2 wspomnianego porozumienia, do
ochrony danej nazwy pochodzenia na ich terytorium. Francja nie zglosita zadnego
o$wiadczenia o odmowie ochrony nazwy pochodzenia ,bud” na podstawie art. 5 ust. 3
porozumienia lizbonskiego. Ponadto w odniesieniu do faktu, ze tribunal de grande
instance de Strasbourg (Francja) orzekl w dniu 30 czerwca 2004 r. o uniewaznieniu na
terytorium francuskim skutkéw rejestracji nazwy pochodzenia ,bud” na mocy
porozumienia lizbonskiego, Budvar wyjasnia, ze wyrok ten jest obecnie przedmiotem
postepowania odwolawczego przed cour d’appel de Colmar (Francja). Wyrok tribunal
de grande instance de Strasbourg nie jest zatem ostateczny. Nazwa pochodzenia ,,bud”
wciaz wywiera skutki we Francji. W tym kontekscie Budvar utrzymuje, ze w prawie
francuskim nie istnieje pozew o uniewaznienie nazwy pochodzenia i dostarcza w tym
zakresie opinie¢ profesora nauk prawnych. Ponadto Budvar podnosi, ze po wydaniu
wyroku przez tribunal de grande instance de Strasbourg Institut national de la propriété
industrielle (INPI) (krajowy instytut wlasnosci przemystowej) we Francji odmdwil
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w dniu 19 maja 2005 r. rejestracji zgloszonego w dniu 30 wrze$nia 2004 r. przez
Anheuser-Busch stownego znaku towarowego BUD odnoszacego sie do piw. Decyzja ta
nie zostata podwazona przez Anheuser-Busch.

W odniesieniu do Austrii i w zakresie dotyczacym spraw T-225/06, T-255/06 1 T-309/06
Budvar wyjasnia, ze spor toczacy sie¢ w tym panstwie czlonkowskim nie jest
usankcjonowany zadnym prawomocnym orzeczeniem sagdowym. Budvar przedstawia
w tym wzgledzie trzy ostatnie orzeczenia, z ktérych najpézniejsze zostalo wydane przez
Oberlandesgericht Wien (wyzszy okregowy sad w Wiedniu, Austria) w dniu 10 lipca
2006 r. W tym ostatnim orzeczeniu nakazano wyznaczenie bieglego w celu okreslenia
zasadniczo, czy konsumenci czescy kojarza oznaczenie ,bud” z piwem, i w przypadku
odpowiedzi twierdzgcej — czy to oznaczenie moze by¢ postrzegane jako odniesienie do
miejsca, regionu lub w szczegdlnosci kraju majacych zwiazek z pochodzeniem piwa.
Nie mozna zatem podwazy¢, ze wbrew temu, co twierdzi Izba Odwolawcza, nazwa
pochodzenia ,bud” nadal jest w Austrii chroniona.

Na wstepie OHIM podnosi, ze Budvar podczas postepowania przed 1zba Odwotawcza
odméwila oparcia swego sprzeciwu na powolywanym poczatkowo miedzynarodowym
graficznym znaku towarowym nr 361 566. Ponadto OHIM zauwaza, ze w odniesieniu
do nazwy pochodzenia ,bud” Budvar podtrzymuje swéj sprzeciw wylacznie w stosunku
do ochrony przyznanej wspomnianej nazwie we Francji i Austrii. Wobec tego do celéw
sprzeciwu zaniechano powolywania si¢ na poczatkowo przywolywane prawa
odnoszace sie do Wloch i Portugalii.

Nastepnie OHIM wskazuje po pierwsze, ze faktycznie nie posiada kompetencji do
wypowiadania si¢ w przedmiocie waznosci wcze$niejszego prawa powolywanego na
poparcie sprzeciwu.
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Jednakze w niniejszym przypadku Izba Odwotawcza nie wydata orzeczenia w przed-
miocie wazno$ci wczesniejszej nazwy pochodzenia. Zbadala ona tylko zakres jej
ochrony. Jest to kwestia prawna, ktéra powinna by¢ rozstrzygnieta z urzedu przez
OHIM, nawet jesli strony nie podniosty argumentéw w tym wzgledzie [wyroki Sadu:
z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann i Backer
(HOOLIGAN), Zb.Orz. s. I1-287, pkt 21; z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie T-153/03
Inex przeciwko OHIM — Wiseman (Rysunek skéry krowy), Zb.Orz. s. II-1677, pkt 40].

Rozréznienie pomiedzy waznos$cig prawa wcze$niejszego a moznoscia powolania sie na
nie jest skadingd przewidziane przez teksty wspdlnotowe (OHIM odnosi sie
w szczegdlnosci do art. 53 ust. 1, art. 43 ust. 2 i 3, art. 78 ust. 6 i art. 107 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94). Moga zatem pojawié sie sytuacje, w ktérych prawo
wczeéniejsze, nawet wazne, nie moze by¢ zrealizowane. W ramach stosowania art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 OHIM powinien interpretowal i stosowaé prawo
krajowe tak, jak to czyni sad krajowy.

Po drugie, w odniesieniu do ochrony nazwy pochodzenia ,bud” we Francji na podstawie
porozumienia lizboniskiego, OHIM odwolujac sie do pkt 20 decyzji wydanej przez Izbe
Odwolawcza w sprawie R 234/2005-2, podnosi, Ze przepisy art. 2 ust. 1 wspomnianego
porozumienia, a takze art. L. 641-2 francuskiego kodeksu rolnego (zwanego dalej
»kodeksem rolnym”) wymagajg, aby rozpatrywana nazwa pochodzenia skladala sie
z ,nazwy geograficznej”. Tymczasem Budvar przyznaje, ze okreslenie ,bud” nie jest
nazwa geograficzng, nawet jesli okreslenie to pochodzi od nazwy geograficznej.
W odniesieniu do uczynionego przez Budvar odwotania do art. 2 ust. 3 rozporzadzenia
nr 2081/92, zastapionego nastepnie przez rozporzadzenie Rady (WE) nr 510/2006
z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczen geograficznych i nazw
pochodzenia produktéw rolnych i srodkéw spozywczych (Dz.U. L 93, s. 12), OHIM
podkresla, ze na rozporzadzenie to nie powolano sie w uzasadnieniu sprzeciwéw.
OHIM wywodzi z tego, ze sady francuskie uznalyby, iz nie mozna powotywaé si¢ na
skrot nazwy geograficznej, jak okreslenie ,bud”, aby sprzeciwi¢ sie uzywaniu
identycznego znaku towarowego, niezaleznie od okoliczno$ci, ze okreslenie to jest
chronione na podstawie porozumienia lizboriskiego.
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OHIM dodaje, ze nawet jesli porozumienie lizbonskie co do zasady posiada
pierwszenstwo przed krajowymi systemami prawnymi, przepisy jego art. 8 stanowig,
ze w celu zapewnienia ochrony nazw pochodzenia bedzie mozna sklada¢ konieczne
skargi ,zgodnie z prawem krajowym”. Ponadto rozréznienie pomiedzy waznoscia
nazwy, ktora nie sktada sie z nazwy geograficznej pochodzenia, a moznoscia powotania
sie na nia jest w pelni uzasadnione. Przede wszystkim rozréznienie to jest przewidziane
przez zasade 16 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego do porozumienia lizbonskiego,
ktoéra przewiduje, ze ,skutki” rejestracji miedzynarodowej (a nie rejestracji jako takiej)
moga by¢ uniewaznione przez dana umawiajaca sie strone. Nastepnie rozréznienie to
byloby uzasadnione w celu zapobiezenia wszelkiemu zaktéceniu konkurencji, skoro,
jak utrzymuje Budvar, prawo francuskie nie przewiduje mozliwo$ci uniewaznienia
skutkéw nazwy pochodzenia ,,bud” we Francji.

Po trzecie, w odniesieniu do ochrony nazwy pochodzenia ,bud” w Austrii, OHIM
utrzymuje, ze art. 2 umowy dwustronnej przywolywanej w ramach spraw T-225/06,
T-255/06 i T-309/06 sugeruje, ze chronione oznaczenie powinno by¢ oznaczeniem
geograficznym, nawet jesli moze ono ,zawiera¢” inne informacje (czyli elementy
niegeograficzne). Oznaczenie niegeograficzne, jako takie, nie moze by¢ przedmiotem
ochrony. OHIM podnosi jednakze, ze Trybunal w swym wyroku z dnia 18 listopada
2003 r. w sprawie C-216/01 Budejovicky Budvar, Rec. s. 1-13617, przyjal nieco
odmienne tlumaczenie art. 2. W szczegdlnosci zgodnie z ttumaczeniem uwzgled-
nionym przez Trybunat dane oznaczenie moze ,sktadac si¢” z innych informacji.

W kazdym razie OHIM jest zdania, ze sady austriackie wymagaja udowodnienia, ze
w panistwie pochodzenia (czyli w Republice Czeskiej) oznaczenie BUD, w przypadku
umieszczenia go na piwach, postrzegane jest przez konsumentéw jako odnoszace sie do
miasta Ceske Budéjovice. Taka praktyka jest ponadto zgodna ze stanowiskiem
Trybunalu wyrazonym w ww. w pkt 65 wyroku w sprawie Budejovicky Budvar,
w ktérym Trybunal orzekt, ze ,z kontroli przeprowadzonej przez sad krajowy wynika,
ze zgodnie z okolicznosciami faktycznymi i pogladami przewazajacymi w Republice
Czeskiej nazwa »bud« oznacza region lub obszar terytorium tego kraju i Ze jej ochrona
jest tam uzasadniona w §wietle kryteriéw okre§lonych w art. 30 WE, co nie stoi takze na
przeszkodzie temu, aby ta ochrona zostala rozszerzona na terytorium panstwa
czlonkowskiego, tak jak w niniejszym przypadku na Austrie” (pkt 101 wyroku).
Tymczasem, jak stusznie wskazal Izba Odwotawcza, w niniejszym przypadku nie
udowodniono, by w stosunku do miasta Ceske Budé&jovice stosowany byt skrét ,,Bud”.
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Trudno zatem wyobrazi¢ sobie, aby konsumenci piwa w Republice Czeskiej postrzegali
stowo ,bud” jako wskazéwke, ze piwo bylo warzone na okreslonym obszarze
geograficznym tego kraju.

Po czwarte, OHIM, odsylajac do pkt 21 i 29 decyzji wydanej w sprawie R 234/2005-2,
podkresla, ze Izba Odwotawcza stwierdzila, iz Budvar udowodnita, ze stowo ,,bud” bylo
uzywane jako znak towarowy, ale nie jako nazwa pochodzenia. W tym wzgledzie
w odniesieniu do argumentu Budvar, zgodnie z ktérym uzywata ona stowa ,bud”
zaréwno jako znaku towarowego, jak i jako nazwy pochodzenia, OHIM przypomina, ze
kazde prawo wlasnosci intelektualnej peini podstawowa funkcje, ktéra jest mu
wilasciwa. W pewnych przypadkach podstawowe funkcje danych praw nie daja sie
pogodzi¢. Podstawowa funkcja nazwy pochodzenia jest zagwarantowanie, aby towar
pochodzacy z kraju, regionu lub miejscowosci posiadal wlasciwosci i cechy, ktére
zawdziecza wylacznie lub przede wszystkim $rodowisku geograficznemu, obejmuja-
cemu czynniki naturalne i ludzkie. Podstawowa funkcja znaku towarowego jest
zagwarantowanie pochodzenia handlowego towaru. Skoro Budvar nie podwaza, ze
okresélenie ,bud” jest uzywane jako znak towarowy, nie petni ono podstawowej funkcji
nazwy pochodzenia i nie moze korzysta¢ z ochrony, jaka sie z nia wiaze. Izba
Odwolawcza stwierdzila w tym kontekscie, ze sady francuskie i austriackie doszly do
takiego samego wniosku i nie przyznaly Budvar ochrony przed uzywaniem znaku
towarowego identycznego z wcze$niejszym prawem, na ktére ona sie powotuje.

Po piate, OHIM powoluje sie¢ na orzeczenia wydane w Austrii i Francji.

W odniesieniu do Austrii OHIM w ramach spraw T-225/06, T-255/06 i T-309/06
podkresla, ze Trybunat wskazal w wyroku w sprawie Budejovicky Budvar, pkt 65
powyzej, iz ,zwykte lub posrednie oznaczenie pochodzenia” (jakim jest wedlug OHIM
»bud”) moze by¢ chronione na podstawie rozpatrywanej umowy dwustronnej, chyba ze
to oznaczenie sklada sie z ,,nazwy nieodnoszacej si¢ ani bezposrednio, ani posrednio
w tym kraju do pochodzenia geograficznego towaru, ktéry opisuje” (pkt 107 i 111
wyroku). Handelsgericht Wien (sad gospodarczy w Wiedniu) i Oberlandesgericht
Wien, w postepowaniu odwotawczym, nie przyznaly wcze$niejszej nazwie pochodzenia
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ochrony przed uzywaniem przez Anheuser-Busch rozpatrywanego oznaczenia
w odniesieniu do piw. Okoliczno$¢, ze w wyroku z dnia 10 lipca 2006 r.
Oberlandesgericht Wien wyznaczyl biegtego w celu okreslenia, czy stowo ,bud”
moze by¢ uwazane za odnoszace bezposrednio lub posrednio do geograficznego zrédta
piwa, nie zmienia rozstrzygniecia obecnego sporu przed Sadem. Przede wszystkim
pozytywna odpowiedz Oberlandesgericht Wien na to pytanie nie miataby wplywu na
zgodno$¢ z prawem zaskarzonych decyzji, poniewaz zostataby ona udzielona po ich
wydaniu. Nastepnie ciezar dowodu, ze prawo austriackie chroni wcze$niejsze prawo, na
ktére sie powolano, ciazy na Budvar. Powinna ona byla zatem udowodni¢ przed
instancjami OHIM, ze zostaly spelnione wymogi stawiane przez Trybunal w jego
wyroku. Ze wzgledu na brak takiego dowodu wniosek 1zby Odwolawczej jest zasadny.
Wreszcie w wyroku Handelsgericht Wien z dnia 22 marca 2006 r., przedstawionym
przez Budvar przed Sadem, uwzgledniono, ze na podstawie dokumentéw przedstawio-
nych w toku postepowania okreslenie ,,bud” nie moze by¢ kojarzone z okreslong nazwa
geograficzng w Republice Czeskiej.

W odniesieniu do Francji OHIM wskazuje przede wszystkim, ze okolicznos¢, iz wyrok
z dnia 30 czerwca 2004 r. wydany przez tribunal de grande instance de Strasbourg jest
przedmiotem postepowania odwotawczego, nie zmienia wniosku Izby Odwolawczej,
zgodnie z ktérym Budvar ,nie byta w tym czasie zdolna do zakazania dystrybutorowi
[Anheuser-Busch] sprzedazy piwa we Francji pod znakiem towarowym BUD” (pkt 34
decyzji wydanej w sprawie R 234/2005-2). Wyrok ten potwierdza ponadto wniosek,
zgodnie z ktérym okreslenie ,bud” jest zwyklym i posrednim oznaczeniem
pochodzenia geograficznego towaru, czyli nazwa, ktéra nie wiaze sie z okreslonymi
cechy, reputacja lub szczegélnymi wlasciwosciami wynikajacymi z pochodzenia
geograficznego. Tribunal de grande instance de Strasbourg z tego wzgledu orzekt, ze
okreslenie ,bud” nie wchodzi w zakres zastosowania art. 2 ust. 1 porozumienia
lizboniskiego, przy czym nie ma konieczno$ci okreslenia, czy slowo ,bud” moze
oznaczac¢ okre$lone miejsce geograficzne. Gdyby trybunat odwotawczy musial uchyli¢
ten wyrok, nie mialoby to wplywu na zgodno$¢ z prawem zaskarzonych decyzji,
poniewaz wyrok ten zostalby wydany po wydaniu wspomnianych decyzji. Co si¢ tyczy
decyzji INPI, przywolywanych przez Budvar, nie maja one wplywu na zaskarzone
decyzje, poniewaz przede wszystkim dotycza one rejestracji, a nie uzywania znaku
towarowego, nastepnie nie istnieje zadna wskazéwka, jakoby decyzje te byly ostateczne,
i wreszcie te decyzje administracyjne posiadaja mniejsza wage niz wyrok wydany przez
sad cywilny.
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Na wstepie Anheuser-Busch przedstawia kilka uwag odnoszacych sie do sprawy
T-257/06, ktéra dotyczy zgloszenia nr 4. Przede wszystkim Anheuser-Busch podkresla,
ze Budvar nie powotala si¢ w uzasadnieniu swego sprzeciwu na nazwe pochodzenia
»bud” chroniona w Austrii, wbrew temu, co wskazata Izba Odwotawcza w decyzji z dnia
28 czerwca 2006 r. (sprawa R 802/2004-2). Nastepnie w odniesieniu do ustug, o ktérych
mowa w zgloszeniu nr 4, Anheuser-Busch wskazuje, ze rejestracja zostala juz
ostatecznie zatwierdzona w odniesieniu do towaréw objetych klasami 35, 38 i 41,
atakze uslug z zakresu ,wykorzystywania baz danych”, objetych klasa 42. Postepowanie
przed Izba Odwolawcza dotyczylo tylko ,ustug $wiadczonych przez restauracje, bary
i gospody” objetych klasa 42, poniewaz Wydzial Sprzeciwéw uwzglednit sprzeciw tylko
w tym zakresie i jedynie interwenient ztozy! skarge na te decyzje. W zwiazku z tym
decyzja Wydziatu Sprzeciwdw stata sie ostateczna w zakresie, w jakim oddalono w niej
sprzeciw w odniesieniu do ustug objetych klasami 35, 38 i 41, a takze uslug z zakresu
»wykorzystywania baz danych” objetych klasa 42.

Takze tytutem wstepu Anheuser-Busch w odniesieniu do wszystkich spraw wskazuje,
ze Budvar odwolywala sie przed Izba Odwotawcza do nazw pochodzenia ,bud”
w Portugalii i we Wloszech, chociaz prawa te zostaly uniewaznione w tych panstwach
i Wydzial Sprzeciwéw doszedl! do wniosku, ze istnienie tych praw nie zostalo
dowiedzione. Anheuser-Busch podnosi, ze przed Sadem Budvar ogranicza si¢ do
powolania si¢ na nazwy pochodzenia ,bud” we Frangji i, w ramach spraw T-225/06,
T-255/06 i T-309/06, w Austrii. Anheuser-Busch wywodzi z tego, ze podstawa
sprzeciwu zostala w rzeczywistosci ograniczona do tych praw.

Nastepnie Anheuser-Busch przedstawia swa wykfadnie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94. W szczegélnosci uwaza, ze przepis ten dotyczy gléwnie praw niezarejes-
trowanych, praw, ktére powstaja i trwaja dzieki ich rzeczywistemu wykorzystaniu na
rynku. Inaczej jest w przypadku zarejestrowanych znakéw towarowych, poniewaz ich
istnienie i wazno$¢ sa wynikiem samego aktu rejestracji. W tym kontekscie prawodawca
wspolnotowy postanowil, aby nie odwolywaé sie wylacznie do prawa krajowego
w odniesieniu do oznaczen uzywanych w obrocie handlowym, ale by odwola¢ si¢ do
niego wylacznie w odniesieniu do istnienia i zakresu praw wynikajacych z ,uzywania”
wspomnianych oznaczen. Zasady te zostaly zastosowane przez High Court of Justice
(England & Wales) [wysoki trybunal sprawiedliwo$ci (Anglia i Walia)] w sprawie
zwanej ,COMPASS” (24 marca 2004 r.). Zgodnie z tymi zasadami OHIM ma nie tylko
mozliwos¢, ale takze obowiazek wydania rozstrzygniecia co do waznosci praw
wczesniejszych w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94. Anheuser-Busch
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odsyta takze do dyrektyw dotyczacych postepowan przed OHIM (cze$é C, rozdziat 4,
sekcja 5.3.4). Mimo ze art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nie okresla istotnych
wymogdéw takiego ,uzywania”, wykladnia funkcjonalna i strukturalna tego artykutu
wyraznie wskazuje, ze zamiarem prawodawcy wspoélnotowego bylo zastosowanie
surowszych wymogéw dla ochrony praw niezarejestrowanych niz dla ochrony
zarejestrowanych znakéw towarowych. W tym wzgledzie rzeczywiste uzywanie,
ktérego wymagaja przepisy art. 15 i 43 rozporzadzenia nr 40/94, powinno by¢
uwazane za bezwzgledny minimalny prég uzywania wymagany w ramach art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94.

Co do istoty sprawy Anheuser-Busch, po pierwsze, wskazuje, ze Izba Odwotawcza nie
wydata rozstrzygniecia w sprawie waznosci rozpatrywanych nazw pochodzenia. I1zba
Odwolawcza stwierdzila, ze w niniejszym przypadku nie istnieje nazwa pochodzenia.

Anheuser-Busch, po drugie, utrzymuje, ze okre$lenie ,bud” nie jest nazwa miejsca
i odsyla w szczegolnosci do pewnych dokumentéw, ktére przedstawit OHIM. W szcze-
goblnosci Anheuser-Busch wyjasnia, Ze rejestracja nazwy pochodzenia nie moze nadac
konotacji geograficznej okre$leniu, ktdére takiej konotacji nie posiada. Ponadto
zaktadajac nawet, ze niemiecka nazwa ,Budweis” moze kojarzy¢ sie miastem Ceske
Budéjovice — co nie zostalo dowiedzione przez Budvar — konsument musi zdoby¢ si¢
w tym celu na dodatkowy wysitek umystowy. Nie jest zatem oczywiste, ze okre$lenie
»bud” bedzie rozumiane jako oznaczajace ,Budweis” i kojarzone z miastem Ceske
Budéjovice. Ponadto nawet jezeli prawda jest to, ze skréty nazw geograficznych moga
dziedziczy¢ geograficzny charakter pelnej nazwy, taka prawidtowo$¢ moze istnie¢ tylko
w przypadku skrétéw naprawde powszechnie znanych. Tymczasem nie przedstawiono
zadnego argumentu, a takze zadnego dowodu, w celu wykazania, ze stowo ,bud” jest
uzywane i rozumiane jako skrét od nazwy miasta Ceske Budéjovice. Takie samo
rozumowanie powinno znalez¢ zastosowanie do wyrazen fantazyjnych, tak czy inaczej
niespelniajacych przestanek porozumienia lizbonskiego, ktére zgodnie z jego art. 2
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ust. 1 dotyczy miejsc istniejacych. W kazdym razie wyrazenia fantazyjne moga by¢
chronione tylko wtedy, gdy sa one rozumiane w znaczeniu geograficznym, co nie ma
miejsca w tym przypadku.

Po trzecie, Anheuser-Busch twierdzi, ze Izba Odwolawcza posiadala kompetencje do
stwierdzenia, czy stfowo ,bud” jest, czy tez nie, nazwa pochodzenia. W tym zakresie Izba
Odwotawcza nie jest zwigzana porozumieniem lizboniskim ani umowa dwustronnag.
W ramach art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 OHIM powinien ustali¢, czy zostaly
spelnione wszystkie przestanki, aby przyja¢ wzgledna podstawe odmowy rejestracji.
W odréznieniu od sytuacji, jaka ma miejsce w przypadku zarejestrowanych znakéw
towarowych, OHIM nie jest zwigzany zadna wcze$niejsza krajowa decyzja admini-
stracyjng, taka jak rejestracja nazwy pochodzenia. OHIM posiada kompetencje do
wydania rozstrzygniecia co do istnienia i wazno$ci prawa, ktére wiaze sie z rejestracja
danej nazwy, i w tym kontekscie posiada takie same kompetencje jak sady krajowe. Izba
Odwotawcza o$wiadczajac, Ze ochrona z tytutu nazwy geograficznej jest niewazna, nie
uniewaznia tego prawa, ale stwierdza po prostu, ze prawo to nie moze stanowic
przeszkody w rejestracji wspolnotowego znaku towarowego.

Po czwarte, sady francuskie i austriackie orzekly, ze okre$lenie ,bud” nie korzysta
z zadnej ochrony prawnej jako nazwa pochodzenia. Mimo ze te orzeczenia sadowe nie
sq jeszcze ostateczne ani wiazace, potwierdzaja one, ze ocena okolicznosci faktycznych,
jaka przeprowadzila Izba Odwotawcza w zaskarzonej decyzji, jest prawidtowa.

Anheuser-Busch w ramach spraw T-255/06, T-257/06 i T-309/06 dodaje, ze decyzja
INPI, doreczona w dniu 19 maja 2005 r. i przywotana przez Budvar w jej skargach, nie
zostala przekazana do wiadomosci OHIM i powinna w zwiazku z tym by¢ uznana za
niedopuszczalng. W kazdym razie decyzja INPI, do ktérej odnosi sie Budvar, byta
jedynie tymczasowa, a ostateczna odmowa rejestracji opiera sie na kwestiach
proceduralnych, a nie na kwestiach dotyczacych istoty sprawy. Anheuser-Busch
odsyta w tym wzgledzie do pisma z dnia 6 kwietnia 2006 r. zlozonego w Izbie
Odwolawczej w ramach postepowania, ktére zostalo przeprowadzone w sprawie
T-257/06.
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b) Ocena Sadu

Nalezy przypomnie¢, ze art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 umozliwia wniesienie
sprzeciwu wobec zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego z powotaniem si¢ na
oznaczenie niebedace wczesniejszym znakiem towarowym, gdyz wniesienie sprzeciwu
w oparciu o wczesniejszy znak towarowy zostat uregulowany wart. 8 ust. 1-3i 5 [wyrok
z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawach potaczonych T-57/04 i T-71/04 Budéjovicky
Budvar i Anheuser-Busch przeciwko OHIM (AB GENUINE Budweiser KING OF
BEERS), Zb.Orz. s. 11-1829, pkt 85]. Na mocy art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
zgodnie z prawodawstwem wspdlnotowym lub prawem panstwa cztonkowskiego
znajdujacym zastosowanie do tego oznaczenia wynikajace z niego prawa powinny by¢
nabyte przed data zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego lub datg zastrzezenia
prawa pierwszenstwa przywolana na poparcie zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego. Rowniez zgodnie z prawem wspdlnotowym i wlasciwym prawem
panstwa czlonkowskiego uprawniony do tego oznaczenia powinien mie¢ prawo
zakazywania uzywania p6zniejszego znaku towarowego.

W tym kontekscie sprzeciw powinien miedzy innymi zawiera¢ na podstawie zasady 15
ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95, w wersji majacej zastosowanie w dniu wniesienia
sprzeciwu przez Budvar, wzmianke o prawie wczes$niejszym i nazwe panstwa
czlonkowskiego lub panstw czlonkowskich, w ktérych to prawo istnieje, a takze
przedstawienie i w stosownym przypadku opis prawa wcze$niejszego. Ponadto na mocy
zasady 16 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95, w wersji majacej zastosowanie w dniu
zlozenia sprzeciwu przez Budvar, sprzeciwowi powinny przede wszystkim towarzyszy¢
dowody uzyskania i zakresu ochrony tego prawa.

W niniejszym przypadku Izba Odwolawcza stwierdzita zasadniczo, ze nalezy przede
wszystkim okresli¢, czy oznaczenie BUD jest rzeczywiscie nazwa pochodzenia. W tym
wzgledzie Izba Odwotawcza wskazala najpierw, ze nazwa pochodzenia jest oznacze-
niem geograficznym, ktére informuje konsumentéw, ze towar pochodzi ze szczegdl-
nego miejsca, regionu lub terytorium i posiada pewne wiasciwosci, ktére zawdziecza
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$rodowisku geograficznemu, w ktérym zostal wyprodukowany, obejmujacemu
czynniki naturalne i ludzkie. Nastepnie uznata, ze trudno jest wyobrazi¢ sobie, aby
oznaczenie BUD moglo by¢ uwazane za nazwe pochodzenia, a nawet za posrednie
oznaczenie pochodzenia geograficznego. W szczegdlnosci Izba Odwotawcza stwier-
dzita, ze okreslenie ,bud” nie odpowiada nazwie miejsca znajdujacego sie w Republice
Czeskiej. W zaden spos6b nie dowiedziono, by nazwe miasta, gdzie ma siedzibe Budvar
(czyli Ceské Budéjovice, ktérego niemiecka nazwa brzmi ,Budweis”), skracano do
formy ,Bud”. Trudno jest zatem wyobrazi¢ sobie, aby konsumenci we Francji,
Wloszech, Portugalii i Austrii mogli postrzega¢ okreslenie ,bud” jako nazwe
pochodzenia, czyli nazwe piwa warzonego w okre$lonym miejscu geograficznym
w Republice Czeskiej i posiadajacego pewne wlasciwosci, ktére zawdziecza srodowisku
geograficznemu. Ponadto Iza Odwolawcza podniosta, ze Budvar uzywala oznaczenia
BUD jako znaku towarowego, a nie jako nazwy pochodzenia. Co wiecej nie wydaje sie,
aby inne przedsiebiorstwo z Ceskich Budéjovic (miasto, gdzie ma siedzibe Budvar)
posiadato zezwolenie na warzenie piwa pod nazwa pochodzenia ,bud”. Ostatecznie
w kontekscie tych stwierdzen Izba Odwotawcza doszla do wniosku, ze kwestia, czy
oznaczenie BUD jest uwazane za nazwe pochodzenia chroniong w Austrii na mocy
umowy dwustronnej zawartej pomiedzy tym panstwem czlonkowskim a Republika
Czeska lub we Francji, Wloszech, Portugalii na mocy porozumienia lizbonskiego,
posiada drugorzedne znaczenie. Nawet gdyby oznaczenie BUD bylo uwazane za nazwe
pochodzenia w jednym z tych krajow, jest oczywiste, ze sprzeciw nie moze by¢
uwzgledniony na podstawie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 w oparciu o prawo
przedstawione jako nazwa pochodzenia, ktére nie jest w rzeczywistosci nazwa
pochodzenia [decyzja Izby Odwotawczej z dnia 14 czerwca 2006 r. (sprawa
R 234/2005-2), pkt 19-22, i przez odeslanie inne zaskarzone decyzje].

Do celéw zbadania zaskarzonych decyzji nalezy uczynic rozréznienie pomiedzy nazwa
pochodzenia ,bud” zarejestrowana na mocy porozumienia lizboriskiego, a nazwa ,bud”
chroniona na mocy umowy dwustronnej. Nalezy podkresli¢, ze Wspolnota Europejska
nie jest strona wspomnianych porozumienia i umowy.
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W przedmiocie nazwy pochodzenia ,bud” zarejestrowanego na mocy porozumienia
lizboniskiego

Nalezy podnie$¢, ze z zaskarzonej decyzji wynika, iz Izba Odwolawcza przeanalizowala,
czy oznaczenie BUD ,faktycznie jest [...] nazwa pochodzenia”. W tym kontekscie Izba
Odwolawcza stwierdzila, ze rozpatrywany sprzeciw nie moze zosta¢ uwzgledniony na
podstawie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 w oparciu o prawo ,przedstawione jako
nazwa pochodzenia”, ktére nie jest w rzeczywistosci ,nazwa pochodzenia”. Poza tym
Izba Odwolawcza stwierdzila, ze kwestia, czy oznaczenie BUD jest uwazane za nazwe
pochodzenia chroniona miedzy innymi we Francji na mocy porozumienia lizbornskiego,
»posiada drugorzedne znaczenie”. Wynika z tego, ze Izba Odwolawcza wydata
rozstrzygniecie co do samej kwalifikacji jako ,nazwy pochodzenia”, nie badajac
zakresu ochrony przystugujacej rozpatrywanej nazwie pochodzenia w $wietle przy-
wolanych krajowych systeméw prawnych.

Po pierwsze, bez konieczno$ci rozwazenia w ramach pierwszej czesci zarzutu skutkéw
porozumienia lizboriskiego w odniesieniu do ochrony prawa wczesniejszego podno-
szonego na podstawie prawa francuskiego, nalezy wskazaé, Ze rejestracja nazw
pochodzenia na mocy wspomnianego porozumienia dokonywana jest na wniosek
organéw administracji umawiajacych sie stron na rzecz oséb fizycznych lub prawnych,
publicznych lub prywatnych uprawnionych do uzywania tych nazw pochodzenia
zgodnie z prawem krajowym. W tych ramach organy administracji umawiajacych sie
stron moga w terminie jednego roku, liczac od dnia otrzymania powiadomienia
o dokonaniu rejestracji, o§wiadczy¢, wskazujac powody, Ze nie moga zapewnic ochrony
nazwy pochodzenia (art. 5 ust. 1 i 3 porozumienia lizboniskiego).

Po drugie, nalezy stwierdzi¢, ze nazwa pochodzenia zarejestrowana na mocy
porozumienia lizboriskiego nie moze by¢ uznana za nazwe rodzajowa, dopdki jest
ona chroniona jako nazwa pochodzenia w panstwie pochodzenia. W tym kontekscie
ochrona przyznana nazwie pochodzenia jest zapewniona bez konieczno$ci prze-
dluzania (art. 6 i art. 7 ust. 1 porozumienia lizbonskiego).
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Po trzecie, na podstawie zasady 16 rozporzadzenia wykonawczego do porozumienia
lizboniskiego w razie uniewaznienia skutkdw rejestracji miedzynarodowej przez dana
umawiajacg sie strone i jezeli od tego uniewaznienia nie przysluguje juz zaden srodek
odwotawczy, wlasciwy organ administracji tej umawiajacej sie strony powiadamia
o uniewaznieniu Biuro Miedzynarodowe. W tym przypadku powiadomienie wskazuje
organ, ktéry stwierdzil uniewaznienie. Z powyzszego wynika, ze na mocy porozumienia
lizboriskiego skutki zarejestrowanej nazwy pochodzenia moga by¢ uniewaznione tylko
przez organ jednej z umawiajacych sie stron wspomnianego porozumienia.

W niniejszym przypadku nazwa pochodzenia ,bud” (nr 598) zostala zarejestrowana
w dniu 10 marca 1975 r. Francja nie o$wiadczyta w terminie roku, liczac od dnia
doreczenia powiadomienia o rejestracji, Ze nie moze zapewni¢ ochrony wspomnianej
nazwy pochodzenia. Ponadto przed wydaniem zaskarzonych decyzji skutki rozpa-
trywanej nazwy pochodzenia zostaly uniewaznione wyrokiem tribunal de grande
instance de Strasbourg z dnia 30 czerwca 2004 r. Przedstawione w toku postepowania
dokumenty wskazuja jednak, ze Budvar wniosta odwotanie od tego wyroku, a odwotanie
to mialo skutek zawieszajacy. A zatem wynika z tego, ze w momencie wydania
zaskarzonych decyzji skutki rozpatrywanej nazwy pochodzenia nie zostaly uniewaz-
nione we Francji orzeczeniem, ktére nie podlega zaskarzaniu.

Tymczasem z motywu piatego rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze wspdlnotowe
przepisy dotyczace znakéw towarowych nie zastepuja systeméw prawnych panstw
czlonkowskich w zakresie znakéw towarowych [wyrok Sadu z dnia 20 kwietnia 2005 r.
w sprawie T-318/03 Atomic Austria przeciwko OHIM — Fabricas Agrupadas de
Muiiecas de Onil (ATOMIC BLITZ), Zb.Orz. 1I-1319, pkt 31]. Na tej podstawie Sad
stwierdzil, ze wazno$¢ krajowego znaku towarowego nie moze by¢ podwazona
w ramach postepowania w sprawie rejestracji wspélnotowego znaku towarowego
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[wyroki Sadu: z dnia 23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concorde
przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. [1-4335, pkt 55; z dnia
30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM — Diesel
(DIESELIT), Zb.Orz. s. 11-1887, pkt 71; z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-269/02
PepsiCo przeciwko OHIM — Intersnack Knabber-Gebiack (RUFFLES) Zb.Orz.
s. 1I-1341, pkt 26; z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-364/05 Saint-Gobain Pam
przeciwko OHIM — Propamsa (PAM PLUVIAL), Zb.Orz. s. II-757, pkt 88].

Z powyzszego wynika, ze system stworzony przez rozporzadzenie nr 40/94 zaklada
uwzglednienie przez OHIM istnienia praw wcze$niejszych na szczeblu krajowym. Tak
wiec art. 8 ust. 1 w zwiazku z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze wlasciciel
innego oznaczenia uzywanego w obrocie handlowym o znaczeniu wiekszym niz lokalne
i wywolujacego skutki w panstwie czlonkowskim moze na warunkach okreslonych
w tym przepisie sprzeciwi¢ sie rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego
(zob. analogicznie ww. w pkt 88 wyrok w sprawie ATOMIC BLITZ, pkt 31, 32).
W celu zapewnienia tej ochrony art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 odnosi sie wlasnie
do ,prawa panstwa czlonkowskiego regulujacego” wczeéniejsze prawo, na ktore sie
powotano.

Skoro we Frangji skutki nazwy pochodzenia ,bud” nie zostaly ostatecznie uniewaz-
nione, Izba Odwotawcza powinna uwzgledni¢ na mocy art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 stosowne przepisy prawa krajowego i rejestracje dokonana na mocy
porozumienia lizbonskiego, bez rozwazania, czy wczesniejsze prawo, na ktére sie
powolano, stanowi ,nazwe pochodzenia”.

Nalezy dodac¢, ze jezeli Izba Odwolawcza zywila powazne watpliwosci co do kwalifikacji
»nazwy pochodzenia” prawa wczesniejszego, a zatem w odniesieniu do ochrony, jaka
nalezatlo jej przyznaé¢ na mocy wskazanych przepiséw prawa krajowego, podczas gdy
kwestia ta byla wlasnie przedmiotem postepowania sadowego we Francji, to na
podstawie zasady 20 ust. 7 lit. ¢) rozporzadzenia 2868/95 miala ona mozliwosc¢
zawieszenia postepowania w sprawie sprzeciwu w oczekiwaniu na wydanie ostatecz-
nego wyroku w tym zakresie.
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Biorac pod uwage te okoliczno$ci, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza naruszyta
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzajac najpierw, ze wczesniejsze prawo, na
ktére sie powolano, zarejestrowane na mocy porozumienia lizboniskiego, nie bylo
»nazwa pochodzenia”, nastepnie — ze kwestia, czy oznaczenie BUD bylo uwazane za
chroniona nazwe pochodzenia miedzy innymi we Francji, posiada ,drugorzedne
znaczenie” i wreszcie ze sprzeciw nie moze by¢ na tej podstawie uwzgledniony.

W przedmiocie nazwy ,bud” chronionej na mocy umowy dwustronnej

Z postanowien zalacznika B do umowy dwustronnej wynika, ze okreslenie ,bud” jest
opisane jako ,0znaczenie”. Ze wspomnianej umowy nie wynika, by oznaczenie ,,bud”
zostalo okreslone dokladnie jako ,nazwa pochodzenia”. Ponadto ze wspomnianej
umowy nie wynika, by okre$lenie ,bud” bylo uwazane za nazwe geograficzng lub
odnoszaca sie do szczegdlnej jakosci danego towaru.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze w rozumieniu art. 2 umowy dwustronnej
wystarczy, by dane oznaczenia lub nazwy odnosily sie bezposrednio lub posrednio do
pochodzenia towaru, aby mozna je bylo wymieni¢ w umowie dwustronnej i aby mogly
one korzystac z tego tytulu z ochrony przyznawanej przez te umowe. Definicja ta jest
w tym zakresie szersza od definicji uwzglednionej przez Izbe Odwotawcza. Izba
Odwolawcza w rzeczywisto$ci stwierdzita, ze ,nazwa pochodzenia” jest ,,0znaczeniem
geograficznym, ktére informuje konsumentéw, ze towar pochodzi z okreslonego
miejsca, regionu lub terytorium i ze posiada pewne wiasciwosci, ktére zawdziecza
$rodowisku geograficznemu, w ktérym zostal wyprodukowany, obejmujacemu
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czynniki naturalne i ludzkie” [decyzja Izby Odwolawczej z dnia 14 czerwca 2006 r.
(sprawa R 234/2005-2), pkt 19, i przez odestanie inne zaskarzone decyzje].

W $wietle tych okoliczno$ci nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza popelnita dwa
btedy. Przede wszystkim nieslusznie stwierdzila, ze przyznana na mocy umowy
dwustronnej ochrona oznaczania ,bud” jest §cisle zwigzana z jego statusem jako ,,nazwy
pochodzenia”. Nastepnie i bez wzgledu na okolicznosci zastosowala ona definicje
»nazwy pochodzenia”, ktéra nie odpowiada definicji oznaczeri chronionych na mocy
wspomnianej umowy.

Okolicznosé¢, ze Budvar mogta przedstawi¢ prawo, na ktdre sie powolata, jako ,nazwe
pochodzenia”, nie uniemozliwiata Izbie Odwolawczej przeprowadzenia pelnej oceny
przedstawionych okolicznosci faktycznych i dokumentéw (zob. podobnie ww. w pkt 88
wyrok w sprawie ATOMIC BLITZ, pkt 38). Jest to szczegélnie istotne w przypadku, gdy
kwalifikacja, jaka nalezy nada¢ prawu wczes$niejszemu, moze mie¢ wpltyw na skutki
wywierane przez to prawo w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu. Nalezy w tym
wzgledzie przypomnieé, ze OHIM moze zosta¢ wezwany do wziecia pod uwage
w szczegdlnosci prawa krajowego paristwa czlonkowskiego, w ktérym wcze$niejszy
znak towarowy, na ktérym opiera sie sprzeciw, korzysta z ochrony. W takim przypadku
za pomocg $rodkdéw, ktére w tym przypadku uzna za stosowne, powinien on z urzedu
zasiegna¢ informacji na temat prawa krajowego danego panstwa czlonkowskiego, jezeli
takie informacje sa niezbedne do oceny przestanek zastosowania rozpatrywanej
podstawy odmowy rejestracji, a zwlaszcza prawdziwosci przywolanych faktéw lub
mocy dowodowej przedstawionych dowodéw. W istocie ograniczenie podstawy
faktycznej badania przeprowadzanego przez OHIM nie wytacza tego, aby wzial on
pod uwage — poza faktami wyraznie przedstawionymi przez strony w trakcie
postepowania w sprawie sprzeciwu — fakty notoryjne, to znaczy fakty, ktére moga
by¢ powszechnie znane albo ktére wynikaja z powszechnie dostepnych zrédet [wyrok
Sadu z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko
OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. s. II-1739, pkt 29; ww. w pkt 88 wyrok
sprawie ATOMIC BLITZ, pkt 35]. Zasady te znajduja zastosowanie w niniejszym
przypadku. Izba Odwolawcza posiadata wszystkie informacje konieczne do przepro-
wadzenia pelnej oceny okolicznosci faktycznych.
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Biorac pod uwage te okoliczno$ci, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza naruszyta
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzajac, ze wczesniejsze prawo, na ktdre sie
powotlano, chronione na mocy umowy dwustronnej, nie jest ,nazwa pochodzenia”,
zgodnie z definicja zastosowana przez Izbe Odwolawczg, nastepnie — Zze kwestia, czy
oznaczenie BUD zostalo uznane za nazwe pochodzenia chroniona miedzy innymi
w Austrii, posiada ,drugorzedne znacznie” i wreszcie ze sprzeciw nie moze by¢ na tej
podstawie uwzgledniony.

Ponadto nalezy wskaza¢, ze umowa dwustronna wywiera jeszcze skutki w Austrii
w zakresie ochrony nazwy ,bud”. W szczegdlnosci z dokumentéw przedstawionych
w toku postepowania nie wynika, aby sady austriackie orzekly, ze w zwiazku z rozpadem
Socjalistycznej Republiki Czechostowackiej Austria lub Republika Czeska nie wyrazily
woli zastosowania zasady ciaglo$ci uméw do umowy dwustronnej. Ponadto nic nie
wskazuje na to, aby Austria lub Republika Czeska wypowiedzialy wspomniana umowe.
Co wiecej spory zawiste w Austrii nie doprowadzily do wydania ostatecznego
orzeczenia. W zwigzku z powyzszym z tych samych wzgledéw co przedstawione
w pkt 88 i 89 powyzej Izba Odwotawcza powinna byla uwzgledni¢ na mocy art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 wcze$niejsze prawo, na ktére powotlata sie Budvar, bez
mozliwosci podwazenia kwalifikacji wspomnianego prawa.

Z powyzszego wynika, ze pierwsza cze$¢ jedynego zarzutu nalezy uwzgledni¢ jako
zasadna.

Inne dodatkowe aspekty, ktére sa przedmiotem drugiej czesci zarzutu, nalezy nastepnie
przeanalizowaé, w zakresie w jakim opieraja sie na nich zaskarzone decyzje.
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2. W przedmiocie drugiej czesci zarzutu, dotyczgcej stosowania przestanek okreslonych
w art. 8 ust. 4 rozporzgdzenia nr 40/94

a) Argumenty stron

Argumenty spétki Budvar

Po pierwsze, Budvar poinformowala, Ze jest wlascicielem wcze$niejszego prawa, na
ktére sie powoluje. Po drugie, kwestionuje ona wniosek Izby Odwolawczej, ze
oznaczenie BUD nie bylo uzywane w obrocie handlowym. Po trzecie, Budvar uwaza, ze
Izba Odwolawcza popelnila btad, wnioskujac, Ze nie dowiedziono, iz wspomniana
nazwa dawata jej prawo zakazania uzywania okreslenia ,bud” w Austrii i we Francji jako
znaku towarowego.

— W przedmiocie przeslanki ustanawiajacej wymdg, by wnoszacy sprzeciw byl
wlascicielem wcze$niejszego prawa, na ktdre sie powoluje

Budvar utrzymuje, ze w $wietle art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 jest wiascicielem
wcze$niejszego prawa. W przeciwienstwie do tego, co zdaje sie sugerowaé Izba
Odwotawcza w pkt 21 decyzji wydanej w sprawie R 234/2005-2, Budvar podkresla, ze
fakt, iz jest jedynym podmiotem uprawnionym do uzywania nazwy pochodzenia ,,bud”,
nie stoi na przeszkodzie uznaniu tego oznaczenia za nazwe pochodzenia, gdyz zbiorowe
korzystanie z takiej nazwy nie jest obowigzkowe. W niniejszej sprawie wspomniana
nazwa pochodzenia zostala zarejestrowana na rzecz Budvar w czeskim ministerstwie
rolnictwa i w WIPO, co daje jej prawo do powolywania sie na nia w ramach niniejszego
postepowania.
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— W przedmiocie przeslanki ustanawiajacej wymodg uzywania wcze$niejszego prawa
w obrocie handlowym

Przywolujac tres¢ pkt 23 i 24 decyzji wydanej w sprawie R 234/2005-2, Budvar
podkresla, ze Izba Odwolawcza nie mogta zastosowac przez analogie przepiséw art. 43
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 i zasady 22 rozporzadzenia nr 2868/95, aby ustali¢,
czy nazwa pochodzenia ,bud” byta uzywana ,,w obrocie handlowym”.

Po pierwsze, Budvar podkresla, zZe na podstawie art. 8 rozporzadzenia nr 40/94 jedynie
wlasciciele zarejestrowanych wcze$niejszych znakéw towarowych moga zostacd
sklonieni w ramach sprzeciwu do dowiedzenia uzywania posiadanego prawa. Zasady
przedstawiania takiego dowodu zostaly przewidziane w zasadzie 22 rozporzadzenia
nr 2868/95. Zadne inne wczesniejsze prawo, na ktére sie powotano, nie moze zostaé
poddane wymogowi przedstawienia dowodu uzywania, zgodnie z kryteriami przed-
stawionymi w art. 43 rozporzadzenia nr 40/94.

Po drugie, odnoszac sie do motywdw szdstego i dziewiatego rozporzadzenia nr 40/94,
Budvar wskazuje, ze odmowa rejestracji wsp6lnotowego znaku towarowego nastepuje
wtedy, gdy znak moze naruszaé ,wcze$niejsze prawa”. Jednakze jezeli wcze$niejszym
prawem jest znak towarowy, znak ten powinien by¢ rzeczywiscie uzywany, aby stanowic
prawo, ktére mozna przeciwstawi¢ zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego.
Jezeli prawo wczeéniejsze, na ktére powolano si¢ w sprzeciwie, nie jest znakiem
towarowym, zaden przepis rozporzadzenia nr 40/94 nie naklada obowiagzku wykazania
»uzywania” oznaczenia w obrocie handlowym. Ponadto rozporzadzenie nr 40/94 nie
zawiera zadnego innego przepisu wprowadzajacego odstepstwo od zasady ochrony
wczeéniejszych praw, ktéry nakladalby obowigzek wykazania zakresu uzywania
oznaczenia w obrocie handlowym. W ramach sprawy T-225/06 Budvar wskazuje, ze
wystarczy dowod rzeczywistego uzywania oznaczenia w obrocie handlowym.
W ramach pozostalych spraw Budvar wskazuje, ze wystarczy dowdd uzywania
oznaczenia w obrocie handlowym.
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Po trzecie, analizujac tre$¢ art. 43 rozporzadzenia 40/94, Budvar precyzuje, Ze na
wniosek zglaszajacego wspolnotowy znak towarowy OHIM moze wezwac wnoszacego
sprzeciw do wykazania rzeczywistego uzywania znaku towarowego, na ktory sie
powoluje. W niniejszej sprawie Anheuser-Busch skorzystata z tej mozliwosci wylacznie
w odniesieniu do miedzynarodowego znaku towarowego, na ktéry Budvar powotala sie
poczatkowo na poparcie swojego sprzeciwu (miedzynarodowy znak towarowy
nr 361 566). OHIM nie moze zatem zadaé przedstawienia dowodu uzywania
wczeéniejszego znaku towarowego z wlasnej inicjatywy, gdyz uprawnienie to nalezy
wylacznie do zglaszajacego wspdlnotowy znak towarowy. OHIM tym bardziej nie ma
prawa czynienia z dowodu uzywania nazwy pochodzenia, na ktéra sie powotano,
przestanki, ktéra — jezeli nie zostanie spelniona — uzasadni oddalenie sprzeciwu.
Ponadto Budvar podkresla, ze mozliwo$¢ zadania w ramach sprzeciwu, aby przedstawié¢
dowdd uzywania wcze$niejszego znaku towarowego, stanowi logiczne i konieczne
nastepstwo zasad dotyczacych wygasniecia znakéw towarowych przewidzianych
w art. 10 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) i art. 50 rozporzadzenia nr 40/94.

Po czwarte, Budvar utrzymuje, ze argumentacja Izby Odwotawczej jest sprzeczna
z orzecznictwem wspdlnotowym dotyczacym pojecia ,uzywanie w obrocie hand-
lowym” uzytego w art. 4 i 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 rozporzadzenia
40/94. Budvar powoluje sie w szczegélnosci na pkt 40 wyroku Trybunalu z dnia
12 grudnia 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, i na
pkt 114 wyroku Sadu z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie T-279/03 Galileo International
Technology i in. przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. 1I-1291. W opinii spétki Budvar
kryterium ,jako$ciowe” uzywania jest jedynym kryterium przyjetym w orzecznictwie,
niezaleznie od kryteriéw ,ilo$ciowych”. Dlatego tez za rozstrzygajace nalezy uznawac
nie uzywanie oznaczenia w istotnym zakresie pod wzgledem ilo$ciowym, lecz wylacznie
charakter handlowy takiego uzycia.

Po piate, Budvar uwaza, ze argumentacja Izby Odwolawczej jest sprzeczna z praktyka
decyzyjna OHIM. Budvar powoluje sie w tym wzgledzie na kilka decyzji OHIM,
w ktérych nie bylo mowy o wymogu uzywania wczeéniejszego prawa w istotnym
zakresie pod wzgledem ilo$ciowym. Ponadto w sprawach potaczonych od T-60/04 do
T-64/04 Budéjovicky Budvar przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUD), ktére
dotyczyty oznaczenia stownego BUD, zakoriczonych wyrokiem Sadu z dnia 12 czerwca
2007 r., niepublikowanym w Zbiorze, OHIM miat pelna wiedze na temat wagi prawnej
nazwy pochodzenia. Budvar powotuje sie w tym wzgledzie na kilka dokumentéw
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procesowych w wymienionych sprawach, ktére zostaly zalaczone do skargi. Ze
wspomnianych dokumentéw wynika, ze praktyka decyzyjna OHIM wskazuje nie na
ilosciowa, lecz jakosciowa wykladnie pojecia ,oznaczenie uzywane w obrocie
handlowym”. Sad powinien zatem nie tylko stwierdzi¢ niezgodno$¢ z prawem
zaskarzonych decyzji, lecz réwniez uznaé, ze naruszaja one zasade réwnego
traktowania. Budvar powoluje sie w tym wzgledzie na pkt 70 wyroku Sadu z dnia
27 wrze$nia 2005 r. w sprawie T-123/04 Cargo Partner przeciwko OHIM (CARGO
PARTNER), Zb.Orz. s. 11-3979.

Majac na wzgledzie wszystkie powyzsze uwagi, a takze fakt, ze wymaganie przez Izbe
Odwolawcza przedstawienia dowodu uzywania wczesniejszego oznaczenia jest
sprzeczne z prawodawstwem wspélnotowym, Budvar utrzymuje, ze w niniejszej
sprawie Izba Odwotawcza otrzymata dowody na potwierdzenie, ze uzywata nazwy
pochodzenia ,bud” nie w sferze prywatnej, lecz w dziatalno$ci handlowej. Budvar
ponownie przedlozyta wspomniane dokumenty w ramach niniejszego postepowania.
W przypadku Francji sa to liczne faktury, a w przypadku Austrii, w ramach spraw
T-225/06, T-255/06 i T-309/06, zaswiadczenia, faktury i wycinki prasowe.

Jezeli chodzi o ocene Izby Odwotawczej, zgodnie z ktéra dokumenty dostarczone
w trakcie postepowania administracyjnego nie pozwalaja stwierdzi¢, ze nazwa
pochodzenia ,bud” byla uzywana, natomiast na ich podstawie mozna jedynie
wykaza¢, ze uzywany byl znak towarowy BUD, Budvar podkresla, ze pojecie uzywania
nie znajduje zastosowania do nazwy pochodzenia z tego wzgledu, ze tego rodzaju prawo
nie ma na celu indywidualizacji towaru. Budvar dodaje, ze w niniejszej sprawie
umieszczenie oznaczenia BUD stanowi jednoczes$nie akt uzycia znaku towarowego
i nazwy pochodzenia. Budvar wyjasnia wreszcie, ze w sprawach polaczonych od
T-60/04 do T-64/04, dotyczacych nazwy pochodzenia ,bud”, w ktérych zostat wydany
ww. w pkt 108 wyrok w sprawie BUD, OHIM uznal, ze ta nazwa pochodzenia byta
uzywana w wystarczajacym zakresie.
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— W przedmiocie przestanki dotyczacej prawa wynikajacego z rozpatrywanej nazwy
pochodzenia

Budvar utrzymuje, ze jest uprawniona do zakazania uzywania zgloszonego znaku
towarowego we Francji, a takze — w ramach spraw T-225/06, T-255/06 i T-309/06 —
w Austrii.

Jezeli chodzi o Francje, Budvar powoluje sie na kilka przepiséw prawa francuskiego,
w zaleznosci od tego, czy zglaszane towary i ustugi sa identyczne z ,,piwem”, podobne do
niego lub od niego rézne.

Dla przypadku gdy wspomniane towary sg identyczne z piwem lub podobne do niego
(czyli, zdaniem Budvar, towary bedace przedmiotem spraw T-225/06 i T-309/06 oraz
towary z klasy 32 bedace przedmiotem sprawy T-255/06), Budvar powotluje sie na
art. L. 115-8 ust. 1iart. L. 115-16 ust. 1 i 4 francuskiego kodeksu konsumenta (zwanego
dalej ,kodeksem konsumenta”), ktére przewiduja zasadniczo, ze bezprawne uzywanie
nazwy pochodzenia moze by¢ zakazane i podlega¢ karom. W niniejszej sprawie, majac
na wzgledzie, ze zgloszony znak towarowy (sprawy T-225/06 i T-309/06) lub
dominujace oznaczenie zgloszonego znaku towarowego (sprawa T-255/06) sa
identyczne ze wspomniang nazwg pochodzenia, a oznaczone towary sa identyczne
lub podobne, uzywanie oznaczenia BUD przez Anheuser-Busch narusza wspomniang
nazwe pochodzenia.

Dla przypadku gdy uslugi, o ktérych mowa powyzej, sa identyczne z ,piwem” lub
podobne do niego (a tak zdaniem Budvar dzieje sie w przypadku ,,ustug $wiadczonych
w restauracjach, barach i gospodach”, nalezacych do klasy 42, rozpatrywanych
w sprawie T-257/06), Budvar powoluje sie na art. L. 641-2 kodeksu rolnego, przywotany
w art. L. 115-5 kodeksu konsumenta, ktéry przewiduje, ze ,nazwa geograficzna
stanowiaca nazwe pochodzenia ani jakakolwiek wzmianka o niej nie moga by¢ uzywane
w odniesieniu do zadnego towaru podobnego [...] ani w odniesieniu do zadnego innego
towaru lub ustugi, jesli takie uzycie moze oznaczaé czerpanie nienaleznej korzysci
z powszechnej znajomosci nazwy pochodzenia lub jej oslabienie”. Budvar stwierdza
w tym wzgledzie, ze browarnicy, aby promowac¢ wlasne towary i zdywersyfikowac
dzialalno$¢, otwieraja restauracje, bary lub puby pod szyldem swojego znaku
towarowego. Wydaje si¢, ze Anheuser-Busch ma zamiar otworzy¢ miejsce do
konsumpcji wlasnych towardw, poniewaz zlozyla zakwestionowane zgloszenie znaku
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towarowego BUD w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 32, lecz réwniez
zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego BAR BUD. Ponadto gléwnym
przedmiotem uslug restauracyjnych jest przygotowywanie i dostarczanie positkow,
podawanych zazwyczaj z napojami, na przyklad winem lub piwem. Zatem rejestracja
znaku towarowego BUD w odniesieniu do ,ustug swiadczonych w restauracjach,
barachigospodach” nalezacych do klasy 42 umozliwia Anheuser-Busch otwarcie takich
placéwek, wprowadzajac w btad konsumentéw, ktérzy pojawia sie tam, aby wypié
czeskie piwo BUD, a w rzeczywistos$ci otrzymaja inne piwo.

Dla przypadku gdy towary lub ustugi, o ktérych mowa, nie sa podobne do piwa (a takie
zdaniem Budvar sa towary nalezace do klas 16, 21 i 25 w ramach sprawy T-255/06
i ustugi inne niz ,ustugi §wiadczone w restauracjach, barach i gospodach” nalezace do
klasy 42 w ramach sprawy T-257/06), Budvar powoluje si¢ na art. L. 641-2 ww. kodeksu
rolnego i utrzymuje, ze powielanie nazwy geograficznej bedacej nazwa pochodzenia bez
innego stownego doprecyzowania jest zakazane w odniesieniu do towaréw identycz-
nych, podobnych lub réznych. W niniejszej sprawie zaréwno powszechna znajomo$¢
nazwy pochodzenia ,bud”, jak i ryzyko odniesienia nienalezytej korzysci z tej
powszechnej znajomosci lub jej ostabienia nalezy uznaé za fakt dowiedziony.
W pierwszej kolejnosci, odnoszac sie do art. 2 porozumienia lizboniskiego, Budvar
stwierdza, ze wykazanie powszechnej znajomosci piwa warzonego w Budweis bylo
konieczne w Republice Czeskiej celem uzyskania praw do rozpatrywanej nazwy
pochodzenia ,bud”. Zgodnie z art. 1 ust. 2 porozumienia lizboniskiego nazwa
pochodzenia zarejestrowana na podstawie tego porozumienia jest chroniona na
terytorium francuskim w taki sam sposéb jak nazwy krajowe, bez koniecznosci
wykazywania, ze rzeczywiscie jest powszechnie znana. W konsekwencji istnieje
mozliwo$¢ odniesienia nienaleznej korzysci z powszechnej znajomosci wlasciwej dla
nazwy pochodzenia, ktérej wlascicielem jest Budvar, lub jej oslabienia w wyniku
rejestracji znakéw towarowych, o ktérych mowa powyzej. Zaden przepis francuski nie
zawiera wymogu, aby stopien tej samoistnej powszechnej znajomosci byl szczegélnie
wysoki, dzieki czemu jej ochrona obejmowataby towary, ktére nie sa podobne. Taki
wymog bylby zreszta sprzeczny z art. 3 porozumienia lizboniskiego, ktéry przewiduje
bezwzgledna ochrone nazw pochodzenia, bez wymogu zwiazanego z powszechna
znajomoscia nazwy ani identycznosci lub podobienistwa no$nikéw, na ktérych jest
umieszczane sporne oznaczenie, do towaru chronionego nazwa pochodzenia. Zgodnie
z zasada hierarchii norm art. L. 641-2 kodeksu rolnego nalezy interpretowac w $wietle
art. 3 porozumienia lizboniskiego. W drugiej kolejno$ci Budvar podkresla, ze ryzyko
czerpania nienaleznej korzysci z powszechnej znajomoséci nazwy pochodzenia lub jej
ostabienia moze zosta¢ ocenione w $wietle postawy przyjetego przez zglaszajacego
kwestionowany znak towarowy. Wspomniane wyzej znaki towarowe zostaly zgloszone
przez bezposredniego konkurenta spoilki Budvar, ktéry niewatpliwie wiedzial
o powszechnej znajomo$ci nazwy pochodzenia bedacej przedmiotem niniejszej
sprawy, przynajmniej na terytorium czeskim. Okolicznosci zgloszenia wspomnianych
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znakéw towarowych $wiadczg nie tylko o wyraZnej woli czerpania nienaleznej korzysci
z powszechnej znajomo$ci nazwy pochodzenia przez zglaszajacego poprzez jej
oslabienie i zniszczenie jej niepowtarzalnosci wskutek spospolicenia nazwy ,bud”,
lecz réwniez o probie przywlaszczenia sobie tej nazwy pochodzenia poprzez uzyskanie
prawa do znaku towarowego BUD.

We wszystkich sprawach Budvar powoluje sie¢ réwniez na art. L. 711-3 i L. 711-4
francuskiego kodeksu wlasnosci intelektualnej (zwanego dalej ,kodeksem wilasno$ci
intelektualnej”).

Jezeli chodzi o art. L. 711-3 kodeksu wtasnosci intelektualnej, Budvar podkresla, ze
przepis ten przewiduje zasadniczo, iz znakiem towarowym nie moze by¢ oznaczenie
sprzeczne z porzadkiem publicznym lub ktérego uzywanie jest prawnie zakazane. Na
podstawie art. L. 714-3 wspomnianego kodeksu Budvar mogtaby zatem doprowadzi¢
do uniewaznienia stownego znaku towarowego BUD i do zakazania jego uzywania.
W sprawach T-225/06, T-255/06 i T-309/06 Budvar odsyta ponadto do kilku orzeczen
wydanych we Francji, zgodnie z ktérymi nazwy pochodzenia sa chronione przez wzglad
na porzadek publiczny. Zgodnie z art. L. 711-3 lit. b) kodeksu wlasnosci intelektualnej
zgloszenie znaku towarowego, ktérego przedmiotem jest oznaczenie powielajace lub
imitujace nazwe pochodzenia, nalezy uzna¢ za sprzeczne z porzadkiem prawnym, gdyz
jest sprzeczne ze statusem nazw pochodzenia. Zgodnie z art. L. 714-3 kodeksu
wilasnosci intelektualnej Budvar mogtaby doprowadzi¢ do zakazania uzywania
stownego znaku towarowego BUD. W tym wzgledzie INPI poinformowal Anheuser-
Busch, ze zgloszenie znaku towarowego BUD, zlozone w dniu 10 wrzesnia 1987 r.
w celu oznaczenia towaréw nalezacych do klasy 32 (piwa) moze ,zosta¢ objete” prawem
francuskim, gdyz jest ,sprzeczne z porzadkiem publicznym”. Ponadto art. L. 711-3 lit. b)
kodeksu wlasnoéci intelektualnej zawiera réwniez zakaz rejestrowania znaku
towarowego, ktérego uzywanie jest prawnie zakazane. Natomiast na mocy
art. L. 115-8 wspomnianego kodeksu konsumenta Budvar ma we Francji prawo
zadania ukarania wszelkich przypadkéw uzywania przez Anheuser-Busch oznaczenia
BUD do okre$lania piwa i innych napojéw podobnych do piwa. Tego rodzaju znak
towarowy powinien zatem zosta¢ uznany za prawnie zakazany (réwniez w przypadku
okreslania towaréw, ktdre nie sa podobne do piwa) w rozumieniu art. L. 711-3 lit. b)
kodeksu wlasnosci intelektualnej. W tym wzgledzie Budvar podkre$la, ze INPI
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poinformowal Anheuser-Busch, iz dokonane w 2001 r. zgloszenie znaku towarowego
BUD w celu oznaczania piwa moze ,zosta¢ objete” przepisem art. L. 711-3 lit. b)
kodeksu wlasnosci intelektualnej. W odpowiedzi na to zastrzezenie Anheuser-Busch
wycofala zgloszenie znaku towarowego. Na tej samej podstawie INPI odrzucit
zawiadomieniem z dnia 19 maja 2005 r. inne zgloszenie znaku towarowego dotyczace
oznaczenia BUD, zlozone przez Anheuser-Busch w celu okreslania piwa. Prawo
francuskie oferuje zatem Budvar kilka §rodkéw prawnych umozliwiajacych zakazanie
uzywania znaku towarowego BUD przez Anheuser-Busch.

Jezeli chodzi o art. L. 711-4 kodeksu wlasnosci intelektualnej, Budvar wskazuje, ze
rejestracja znaku towarowego jest niemozliwa, jezeli moze ona narusza¢ nazwe
pochodzenia chroniong we Francji, niezaleznie od tego, czy zgloszenie to stwarza
prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad przez pomylenie znaku z wcze$niejsza
nazwa pochodzenia. Budvar odsyta réwniez do kilku orzeczen wydanych we Francji, na
mocy ktérych uniewaznione zostaly znaki towarowe wcze$niejsze lub pdzniejsze
w stosunku do nazw pochodzenia. Budvar ma zatem podstawe do Zzadania
uniewaznienia stownego znaku towarowego BUD i zakazania jego uzywania bez
wzgledu na towary i ustugi, ktérych dotyczy.

Ponadto Budvar pragnie podkresli¢ nieprecyzyjnos¢ stwierdzenia Izby Odwotawczej, ze
tribunal de grande instance de Strasbourg skazal skarzaca w sprawie o nieuczciwa
konkurencje za prébe uniemozliwienia francuskiemu dystrybutorowi sp6tki Anheuser-
-Busch sprzedazy piwa BUD. Skazanie Budvar za nieuczciwa konkurencje na
symboliczna kare 1 EUR dotyczylo okoliczno$ci, ze skarzaca czekata do 2002 r., aby
zakwestionowa¢ prawa dystrybutora spétki Anheuser-Busch do nazwy pochodzenia
»bud”. Ponadto wspomniany wyrok jest obecnie przedmiotem postepowania odwota-
wczego, a zatem nie jest ostateczny.
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Jezeli chodzi o Austrie, w ramach spraw T-225/06, T-255/06 i T-309/06, Budvar
przypomina, ze nazwa pochodzenia ,bud” jest chroniona na mocy umowy dwustronnej.
Wspomniana nazwa pochodzenia nadal wywotuje skutki, pomimo sporu zawistego
obecnie przed Oberlandesgericht Wien, ktéry dotyczy wazno$ci tego prawa. Jednakze
wobec braku ostatecznego orzeczenia we wspomnianym sporze nazwa pochodzenia
»bud” nadal obowiazuje w Austrii. Dlatego tez, zgodnie z art. 7 i art. 9 ust. 2 umowy
dwustronnej, uzywanie przez Anheuser-Busch slownego znaku towarowego BUD do
okreslania towaréw identycznych z piwem lub podobnych do niego moze podlegac
karze.

Argumenty OHIM

W przeciwienstwie do tego, co utrzymuje Budvar, w sprawach potaczonych od T-60/04
do T-64/04 BUD, w ktérych zostal wydany ww. w pkt 108 wyrok, OHIM nie zajal
stanowiska w kwestii uzywania okre$lenia ,bud” jako nazwy pochodzenia. W wymie-
nionych sprawach ani Izba Odwotawcza, ani strony nie podwazyly faktu, ze nazwa
pochodzenia ,bud” jest prawem wcze$niejszym opierajgcym sie na uzywaniu nazwy
o znaczeniu wigekszym niz lokalne. OHIM wyrazil jedynie zgode na takie okreslenie
przedmiotu sporu.

W niniejszej sprawie nalezaloby odméwi¢ ochrony przyznawanej na mocy art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94, jezeli nie zostanie udowodnione, Ze wcze$niejsze prawo bylo
uzywane ,w obrocie handlowym o znaczeniu wiekszym niz lokalne”. Kwestia ta, ktéra
jest regulowana prawem wspdlnotowym, jest niezalezna od tego, czy prawo krajowe
wymaga uzywania wcze$niejszego prawa. W niniejszej sprawie Izba Odwotawcza,
podzielajac stanowisko Wydziatu Sprzeciwdw, zastosowata przez analogie przepisy
art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 dotyczace rzeczywistego uzywania
weczeéniejszych znakéw towarowych, podkreslajac, ze dowdd wymagany na podstawie
tych przepiséw stanowi norme minimalng (OHIM odsyta w tym wzgledzie do wyroku
Trybunalu z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. I-2439, pkt 39, i do
postanowienia Trybunatu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer
Technology, Rec. s. [-1159, pkt 21). Stosowanie takiej normy nie jest zatem
niesprawiedliwe wobec Budvar.
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Budvar utrzymuje, ze pojecie uzywania w obrocie handlowym ma charakter czysto
jakosciowy, a nie iloSciowy, oraz ze wystarczy, aby wykazala, iz uzywanie ma ono
charakter handlowy. OHIM nie dostrzega w tym wzgledzie sprzeczno$ci miedzy
stanowiskiem Izby Odwolawczej a stanowiskiem Budvar. Budvar uznala zreszta
w pkt 27 skargi w sprawie T-225/06, ze dowdd rzeczywistego uzywania znaku
towarowego w obrocie handlowym wystarczy, aby wykaza¢ istnienie prawa zgodnie
z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

Poniewaz w tym samym zdaniu znajduje sie wzmianka o ,0znaczeniu uzywanym
w obrocie handlowym” i ,przepisach panstwa czlonkowskiego, ktére dotycza tego
[oznaczenia]”, art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 wyraZnie stanowi, Ze uzywanie
w obrocie handlowym nalezy wykaza¢ w odniesieniu do terytorium odpowiedniego
panstwa cztonkowskiego, w niniejszej sprawie — Francji i Austrii. Majac na uwadze, ze
Izba Odwolawcza powotala sie na art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94,
przewidziany dowdd nalezy oceni¢ w $wietle przestanek okreslonych w zasadzie 22
rozporzadzenia nr 2868/95. W tym wzgledzie miejsce, czas i znaczenie uzywania
stanowia wspolzalezne czynniki, ktére nalezy uwzgledni¢ razem. Mniejsze znaczenie
jednego z czynnikéw moze by¢ rekompensowane innym czynnikiem (OHIM odsyla
w tym wzgledzie do wyroku Trybunatu z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P
Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-4237, pkt 76).

W niniejszej sprawie, z przyczyn przedstawionych w zaskarzonych decyzjach, Budvar
nie wykazata, ze nazwa pochodzenia ,bud” byla uzywana w zakresie wigkszym niz
lokalny we Francji, a w przypadku spraw T-225/06, T-255/06 i T-309/06 — w Austrii.

Ponadto Budvar zakwestionowala wniosek Izby Odwolawczej tylko w takim zakresie,
w jakim wynikal on z oceny ,rzeczywistego uzywania” w rozumieniu przepisow
dotyczacych znakéw towarowych. Budvar nie przedstawita zadnego dowodu, ktéry
podwazatby wniosek Izby Odwotawczej, jezeli nalezaloby uznad, ze stosowanie art. 43
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 przez analogie bylo uzasadnione.
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Jezeli przestanka ,wspolnotowa” okres$lona w art. 8 ust. 4 nie jest spelniona, sprzeciw
moze zosta¢ oddalony, nawet jezeli spelniona zostanie przestanka ,krajowa” (czyli fakt,
ze przepisy panstwa czlonkowskiego znajdujace zastosowanie do oznaczenia daja
wlascicielowi prawo zakazania uzywania pdzniejszego znaku towarowego).

Wreszcie, jak stwierdzila Izba Odwotawcza, OHIM wyrazil ubolewanie, ze Wydziat
Sprzeciwow przyjat w poprzednich sprawach inne podejscie w kwestii uzywania nazwy
pochodzenia ,bud” we Francji. Zgodnosci z prawem zaskarzonych decyzji nie mozna
jednak ocenia¢ w $wietle wczes$niejszej praktyki decyzyjnej, lecz jedynie na podstawie
rozporzadzenia nr 40/94. Jezeli argument spdtki Budvar nalezaloby rozumie¢ jako
wskazanie naruszenia zasady réwnego traktowania, powinien on zosta¢ odrzucony,
poniewaz okoliczno$ci poszczegdlnych spraw nie sa jednakowe. Ponadto wychodzac
z zalozenia, Ze wcze$niejsze decyzje byly niezgodne z prawem, OHIM stwierdza, ze nikt
nie moze powotywac sie¢ na swoja korzy$¢ na niezgodna z prawem czynno$¢ podjeta na
korzys¢ innego podmiotu.

Argumenty sp6tki Anheuser-Busch

Tytutem wstepu Anheuser-Busch stwierdza, ze trudno okresli¢, czy Budvar utrzymuje,
ze przestanka uzywania nie istnieje, czy tez ze przestanka ta podlega po prostu mniej
rygorystycznym wymogom niz te, ktére zostaly zastosowane przez Izbe Odwolawcza.

Réwniez tytulem wstepu Anheuser-Busch wskazuje, ze przestanka uzywania okreslona
w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi samodzielna norme prawa
wspdlnotowego, majaca zastosowanie niezaleznie od przestanek okre$lonych w odpo-
wiednich przepisach krajowych. W tym wzgledzie ze wspomnianego przepisu jasno
wynika, Ze istnieje wymdg faktycznego uzywania w obrocie handlowym. Ponadto
faktyczne uzywanie powinno zapewnia¢ oznaczeniu znaczenie wigksze niz lokalne.
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W ramach sprawy T-309/06 Anheuser-Busch dodaje, ze faktyczne uzywanie
wspomnianego prawa musi nastapi¢ wczesniej niz zgloszenie wspélnotowego znaku
towarowego.

Co do istoty Anheuser-Busch uwaza po pierwsze, ze zasada 22 rozporzadzenia
nr 2868/95 musi by¢ stosowana odpowiednio do przestanki uzywania okre$lonej
w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94. W tym wzgledzie Anheuser-Busch utrzymuje,
ze o ile uzywanie oznaczenia musi zosta¢ dowiedzione, aby moglo skutkowac
powstaniem praw na okre$lonym terytorium wzgledem pdZniejszego znaku towaro-
wego, o tyle informacje, ktore nalezy dostarczy¢, powinny stanowi¢ dowéd na to, ze
oznaczenie bylo uzywane na tym terytorium (miejsce) przez wymagany czas (czas) oraz
ze bylo ono uzywane zgodnie z deklaracja (charakter) w obrocie handlowym
(znaczenie). Innymi stowy nic nie wskazuje na to, by zasada 22 rozporzadzenia
nr 2868/95 nie mogta by¢ stosowana przez analogie w kontekscie art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94.

Po drugie, jezeli chodzi o kryteria ilo§ciowe uzywania, Anheuser-Busch podkresla, ze
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nie zawiera okreslenia ,rzeczywiscie”, ktére zostalo
uzyte w art. 43 ust. 2 tego rozporzadzenia. Odniesienie do ,innego oznaczenia
uzywanego w [obrocie handlowym] o znaczeniu wiekszym niz lokalne” oznacza jednak,
ze uzywanie musi by¢ widoczne w dziatalnoéci handlowej. Zakres dowoddéw
dotyczacych prawa opierajacego sie na uzywaniu nie powinien by¢ zatem mniejszy
niz w przypadku zarejestrowanego znaku towarowego. Anheuser-Busch powoluje sie
w tym wzgledzie na zastosowanie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 przez High Court
of Justice (England & Wales) w sprawie COMPASS (z dnia 24 marca 2004 r.). OHIM
stusznie stwierdzil zatem, ze art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 okresla kryteria
ilociowe, ktére ponadto sa bardziej rygorystyczne niz kryteria dotyczace zarejes-
trowanych znakéw towarowych.

Jezeli chodzi o przytoczony przez Budvar fakt, Ze interwenient nie zlozyt formalnego
wniosku o przedstawienie dowodu uzywania rozpatrywanej nazwy pochodzenia,
Anheuser-Busch utrzymuje, ze w kazdym z pism o$wiadczyta, iz Budvar powinna
dostarczy¢ taki dowdd. Ponadto tego rodzaju ,,formalny” wniosek, zgodnie z wymogiem
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okreslonym w zasadzie 22 ust. 5 rozporzadzenia nr 2868/95, nie ma zastosowania
w ramach art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94. Okreslony w tym przepisie warunek
prawny uwzglednienia sprzeciwu dotyczy bowiem uzywania nazwy w obrocie
handlowym. Natomiast jezeli chodzi o zarejestrowane znaki towarowe, ich uzycie
nalezy wykaza¢ tylko wtedy, gdy zlozony zostanie formalny wniosek w tej sprawie.
Wiskazana przez Budvar analogia z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 jest zatem
absurdalna.

Jezeli chodzi o odniesienie si¢ przez Budvar do art. 4 i 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94, Anheuser-Busch stwierdza, ze przepisy te dotycza uzywania
»hiezgodnego z prawem”. Wykladnia pojecia ,,uzywanie w obrocie handlowym” r6zni
sie zatem w przypadku przepiséw majacych zastosowanie w niniejszej sprawie.
Odestania Budvar s zatem nieistotne.

Ponadto dotyczaca znakéw towarowych przestanka uzywania w wykladni Trybunatu
(w szczegdlnosci fakt, ze nie istnieje ,minimalny” prég rzeczywistego uzywania znaku
towarowego) nie moze mie¢ zastosowania do praw wynikajacych z uzywania, o ktérych
mowa w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94. Jezeli podstawa sprzeciwu jest wylacznie
uzywanie, w pelni prawidlowe byloby stosowanie bardziej rygorystycznych kryteriéw
i wymaganie uzywania oznaczenia na rynku na wieksza skale niz w przypadku
zarejestrowanych znakéw towarowych. W niniejszej sprawie Wydzial Sprzeciwow
i Izba Odwolawcza nie zastosowaly bardziej rygorystycznych kryteriéw, lecz
uwzglednily przez analogie warunki okreslone w art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 40/94.

Po trzecie, Anheuser-Busch utrzymuje, ze w niniejszej sprawie Budvar nie wykazata
uzywania w obrocie handlowym o znaczeniu wiekszym niz lokalne w rozumieniu art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.
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W ramach sprawy T-225/06 i w przypadku Francji przedstawione dowody sa
niewystarczajace, aby wykaza¢ jakiekolwiek uzywanie oznaczenia w obrocie hand-
lowym. Jezeli chodzi o Austrie, Anheuser-Busch podkresla, Ze uzywanie oznaczenia
w nieznacznym stopniu dotyczy tylko jednego towaru opatrzonego napisem ,.bud super
strong”, ktéry byl dostarczany tylko jednemu dystrybutorowi. Nie ma zadnego dowodu
na to, ze rzeczony dystrybutor sprzedawal konsumentom towar, na ktérym widniat
napis ,bud”. Anheuser-Busch dodaje w tym wzgledzie, ze okreslenie ,bud” bylo bez
watpienia uzywane jako znak towarowy. Ponadto, pomijajac fakt, ze okre$lenie ,,bud”
nie jest nazwa geograficzng, mogloby ono w polaczeniu z angielskim wyrazeniem
»super strong” odnosi¢ sie do piwa pochodzacego ze Stanéw Zjednoczonych lub z kraju
anglojezycznego, natomiast z pewnoscia nie z czeskiego miasta.

W ramach sprawy T-255/06 Anheuser-Busch stwierdza najpierw, ze jezeli chodzi
o Austrie, Budvar przedstawita dowody $wiadczace o uzywaniu oznaczenia po upltywie
terminu wyznaczonego przez OHIM. Zgodnie z zasada 19 ust. 4 rozporzadzenia
nr 2868/95 i praktyka OHIM dowody te nalezy zatem odrzuci¢. Bez wzgledu na
okoliczno$ci dostarczone dowody, w tym réwniez dowody dotyczace Francji, sa
niewystarczajace, aby wykaza¢ jakiekolwiek uzywanie oznaczenia w obrocie hand-
lowym. W tym wzgledzie Anheuser-Busch podnosi, ze dowody uzywania dotycza tylko
jednego towaru opatrzonego napisem ,bud super strong” i przytacza argumenty
podobne do tych, ktdre zostaly uzyte w sprawie T-225/06, pkt 137 powyzej. Ponadto
jezeli chodzi o Francje, Anheuser-Busch stwierdza, ze cztery ,faktury” przedstawione
przez Budvar sa bezsprzecznie dowodami nieodplatnej dostawy, na co wskazuje
adnotacja ,Free of charge”. Ponadto jedynie dwie z wymienionych faktur pochodza
z okresu poprzedzajgcego zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego, a jedna z nich
nie zawiera nazwy odbiorcy. Wszystkie faktury dotycza ogétem jedynie 70 litrow
towaru opatrzonego napisem ,bud super strong”, co odpowiada w przyblizeniu
spozyciu przypadajacemu na dwéch przecietnych konsumentéw francuskich rocznie.
Jezeli chodzi o Austrig, dostarczone dokumenty poswiadczaja dostawy towaru
opatrzonego napisem ,bud super strong” do jednego dystrybutora, i to jedynie
w iloéci 35 hektolitrow.

W ramach sprawy T-257/06 i w przypadku Francji Anheuser-Busch stwierdza réwniez,
ze cztery ,faktury” przedstawione przez Budvar, sa bezsprzecznie dowodami
nieodptatnej dostawy, na co wskazuje adnotacja ,Free of charge”. Ponadto jedna
z czterech faktur dotyczy okresu po zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego.
Anheuser-Busch stwierdza dodatkowo, ze dowody uzywania oznaczenia dotycza tylko

II - 3618



140

141

142

143

BUDEJOVICKY BUDVAR PRZECIWKO OHIM — ANHEUSER-BUSCH (BUD)

jednego towaru opatrzonego napisem ,bud super strong” i przytacza argumenty
podobne do tych, ktére zostaly uzyte w sprawie T-225/06, pkt 137 powyzej.

W sprawie T-309/06 Anheuser-Busch stwierdza, ze dowody uzywania oznaczenia
dotycza tylko jednego towaru opatrzonego napisem ,bud super strong” i przytacza
argumenty podobne do tych, ktére zostaly uzyte w sprawie T-225/06, pkt 137 powyzej.

Jezeli chodzi o przytoczony przez Budvar fakt, ze OHIM uznal — w ramach sprawy
T-62/04 toczacej sie przed Sadem — Zze we Francji wykazane zostalo dostateczne
uzywanie oznaczenia BUD, stwierdzenie to jest nieprecyzyjne. OHIM chcial jedynie
potwierdzi¢ w tej sprawie, ktéra zreszta rézni sie¢ od niniejszej pod wzgledem
zgloszonych towaréw, ze nazwy pochodzenia byly co do zasady uznawane za
oznaczenia w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

Po czwarte, Anheuser-Busch uwaza, ze Budvar nie wykazala w dostateczny sposéb, ze
przystuguje jej prawo zakazania uzywania zgloszonego znaku towarowego.

Jezeli chodzi o prawo francuskie, Anheuser-Busch wskazuje ogélnie, ze Budvar
przytoczyla wiele przepiséw prawa francuskiego w spos6b bardzo nieprecyzyjny, co jest
sprzeczne z zasada ciezaru dowodu, ktéry na podstawie art. 8 ust 4 rozporzadzenia
nr 40/94 spoczywa na wnoszacym sprzeciw.
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Precyzujac, jezeli chodzi o przepisy kodeksu wlasnosci intelektualnej, na ktére
powoluje sie Budvar, Anheuser-Busch stwierdza, ze dotycza one rejestracji znakéw
towarowych we Francji. Sg one zatem pozbawione znaczenia w ramach stosowania
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, ktéry dotyczy zakazu uzywania znaku
towarowego.

Jezeli chodzi o przywolane przepisy kodeksu konsumenta, Anheuser-Busch wskazuje
przede wszystkim, ze Budvar przytoczyta po raz pierwszy art. L. 115-8 kodeksu
w sprawach T-225/06 i T-309/06. Anheuser-Busch dodaje w sprawie T-225/06, ze
w zakresie w jakim kwestie prawa krajowego sa powiazane z okoliczno$ciami
faktycznymi, powolanie sie na ten przepis stanowi nowa okolicznos¢ i z tego wzgledu
nie powinno zosta¢ uwzglednione przez Sad.

Jezeli chodzi o art. L. 641-2 kodeksu rolnego, przywotany w art. L. 115-5 kodeksu
konsumenta, Anheuser-Busch precyzuje w pierwszej kolejnosci, w sprawach T-255/06,
T-257/061T-309/06, ktére dotycza czesciowo lub w calosci réznych towaréw lub ustug,
ze Budvar nie dostarczyla dowodu na to, ze na terytorium francuskim rozpatrywana
nazwa jest powszechnie znana. Anheuser-Busch odsyla w tym wzgledzie do pisma,
ktore ztozyla w Sadzie w sprawie T-60/04 i ktdre znajduje sie w zataczniku. Anheuser-
-Busch uwaza w drugiej kolejnosci, w sprawie T-257/06, ktéra w opinii Budvar dotyczy
w szczegblnosci ustug ,podobnych” do ,,piwa”, Ze stwierdzenia wnoszacego sprzeciw sa
bezpodstawne. Anheuser-Busch utrzymuje w szczegdlnosdci, ze ,uslugi” (takie jak
przytoczone przez Budvar ,ustugi $wiadczone w restauracjach, barach i gospodach”
nalezace do klasy 42) nie moga by¢ ,towarami podobnymi” w rozumieniu art. L. 641-2
kodeksu rolnego. Jest to zgodne z porozumieniem Swiatowej Organizacji Handlu
(WTO) w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci intelektualnej (TRIPS), ktére
dotyczy wylacznie ochrony oznaczen geograficznych w powiazaniu z towarami. Termin
»podobne” uzyty w art. L. 641-2 kodeksu rolnego dotyczy towardw, ktére naleza do tej
samej kategorii, lecz nie spelniaja tych samych kryteriéw jakosciowych co towary
opatrzone nazwa pochodzenia. Chodzi o koncepcje wezsza niz pojecie podobienistwa
w ramach prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad w prawie znakéw towarowych.
W tym ostatnim przypadku réwniez nieznaczne podobieristwo rozpatrywanych
towar6éw lub ustug mogloby prowadzi¢ do powstania prawdopodobienistwa wprowa-
dzenia w blad. W kazdym razie ,ustugi $wiadczone w restauracjach, barach
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i gospodach”, nalezace do klasy 42, nie sg podobne do piwa. Anheuser-Busch odsyta
w tym zakresie przede wszystkim do wyroku Sadu z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie
T-33/03 Osotspa przeciwko OHIM — Distribution & Marketing (Hai), Zb.Orz.
s. 1I-763.

Jezeli chodzi o prawo austriackie, w ramach spraw T-225/06, T-255/06 i T-309/06,
Anheuser-Busch twierdzi, ze Budvar nie przedstawita stosownych przepiséw, na
ktérych sie opiera. Artykul 7 ust. 1 umowy dwustronnej, do ktérego kilkakrotnie
odnosita sie Budvar, wyraznie stanowi, ze ,stosuje si¢ wszelkie przewidziane srodki
prawne zgodnie z ustawodawstwem umawiajacego sie panstwa, w ktérym zostal
zlozony wniosek o ochrone, [...] na warunkach wyznaczonych w tym ustawodawstwie”.
Sam fakt, ze art. 9 ust. 1 wspomnianej umowy umozliwia bezposrednie skierowanie
sprawy do sadu, bezsprzecznie nie moze zastapi¢ podstawy prawnej powddztwa.

b) Ocena Sadu

Tytutem wstepu nalezy stwierdzi¢, ze argumenty sp6tki Budvar przytoczone w celu
wykazania, Ze posiada ona rozpatrywane prawo, dotycza w istocie ustalenia
o charakterze faktycznym, ktére umozliwito Izbie Odwotawczej przyja¢ wniosek, ze
nazwa ,bud” nie jest nazwa pochodzenia. Poniewaz ten wniosek Izby Odwotawczej byt
przedmiotem pierwszej czesci jedynego zarzutu, nie ma potrzeby rozpatrywac
argument6éw Budvar w ramach drugiej czesci zarzutu.

Co do reszty Budvar podnosi dwie kwestie, ktére dotycza stosowania przez Izbe
Odwolawcza przestanek okreslonych w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94. Po
pierwsze, Budvar podwaza zastosowanie przez Izbe Odwolawczg przestanek uzywania
w obrocie handlowym oznaczenia, ktérego znaczenie jest wigksze niz lokalne. Po
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drugie, Budvar podwaza zastosowanie przez Izbe Odwotawczg przestanki dotyczacej
prawa wynikajacego z oznaczenia przywolanego na poparcie sprzeciwu.

W przedmiocie kwestii pierwszej, dotyczacej uzywania w obrocie handlowym
oznaczenia o znaczeniu wigkszym niz lokalne

Tytutem wstepu nalezy stwierdzi¢, ze w ramach sprawy T-255/06, Anheuser-Busch
zaznacza, odnoszac sie do Austrii, iz Budvar przedstawila dowody uzywania
wspomnianego prawa po uplywie terminu wyznaczonego przez OHIM. Anheuser-
-Busch utrzymuje, ze zgodnie z zasadg 19 ust. 4 rozporzadzenia nr 2868/95 i praktyka
OHIM dowody te powinny zosta¢ odrzucone.

Przyjmujac jednak zalozenie, ze argumenty Anheuser-Busch nalezy rozumie¢ jako
samodzielny zarzut sformulowany na podstawie art. 134 § 2 regulaminu, nalezy
stwierdzi¢, ze zarzut ten nie daje sie pogodzi¢ z zgdaniami interwenienta i w zwiazku
z tym podlega oddaleniu [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 16 listopada 2006 r.
w sprawie T-278/04 Jabones Pardo przeciwko OHIM — Quimi Romar (YUKI), Zb.Orz.
s. I1-90, pkt 44, 45; ww. w pkt 79 wyrok w sprawie AB GENUINE Budweiser KING OF
BEERS, pkt 220]. Argumenty przedstawione przez Anheuser-Busch zmierzaja
zasadniczo do zakwestionowania pewnego aspektu zaskarzonej decyzji, poniewaz
Izba Odwotawcza, w przeciwienstwie do Wydzialu Sprzeciwdéw, nie uznala, ze nalezy
odrzuci¢ wspomniane dokumenty. Anheuser-Busch nie wniosta jednak ani o stwier-
dzenie niewazno$ci, ani o zmiane zaskarzonej decyzji na podstawie art. 134 § 3
regulaminu.

Przyjmujac w kazdym razie zalozenie, ze zasada 19 rozporzadzenia nr 2868/95,
a w szczegdlnosci jej ust. 4, w wersji przywotanej przez Anheuser-Busch na poparcie
swoich zadan, moze by¢ stosowana w kontekscie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94,
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nalezy stwierdzi¢, ze zasada ta zostala ustanowiona rozporzadzeniem Komisji (WE)
nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniajacym [rozporzadzenie nr 2868/95]
(Dz.U.L 172, 5. 4), ktére weszto w zycie w dniu 25 lipca 2005 r., to jest po zlozeniu przez
Budvar sprzeciwu i dowodéw dotyczacych uzywania wspomnianego prawa w Austrii.
Nalezy przypomnie¢, ze ogdlnie zasada pewnosci prawa sprzeciwia si¢ wyznaczeniu
poczatku okresu obowiagzywania aktu wspdlnotowego przed jego publikacja, jednak
wyjatkowo moze by¢ inaczej, jezeli wymaga tego wyznaczony cel i gdy w nalezyty
spos6b sa uwzglednione uzasadnione oczekiwania zainteresowanych (wyroki Trybu-
natu: z dnia 25 stycznia 1979 r. w sprawie 98/78 Racke, Rec. s. 69, pkt 20; z dnia
12 listopada 1981 r. w sprawach pofaczonych od 212/80 do 217/80 Meridionale
Industria Salumii in., Rec. s. 2735, pkt 10). Trybunat wyjasnit, ze takie orzecznictwo ma
réwniez zastosowanie, w przypadku gdy dziatanie prawa wstecz nie jest jednoznacznie
przewidziane w samym akcie prawnym, lecz wynika z jego tresci (wyroki Trybunalu:
z dnia 11 lipca 1991 r. w sprawie C-368/89 Crispoltoni, Rec. s. I-3695, pkt 17; z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawach potaczonych C-487/01 i C-7/02 Gemeente Leusden
i Holin Groep, Rec. s. I-5337, pkt 59; z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie C-376/02
»Goed Wonen”, Zb.Orz. s. I-3445, pkt 33; wyrok Sadu z dnia 3 maja 2007 r. w sprawie
T-357/02 Freistaat Sachsen przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. II-1261, pkt 95). W niniejszej
sprawie ani z tresci, ani z ogélnej logiki rozporzadzenia nr 1041/2005 nie wynika, ze
przepisy ustanowione tym rozporzadzeniem powinny by¢ stosowane z mocg wsteczna.

Ponadto, jak wynika z tresci art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, OHIM moze nie
uwzgledni¢ okolicznosci faktycznych lub dowodéw, ktérych strony nie przedstawity
w odpowiednim terminie. Z brzmienia tego artykulu wynika, ze co do zasady
i z zastrzezeniem odmiennych przepiséw mozliwe jest przedstawienie okolicznosci
faktycznych i dowoddéw przez strony po uplywie terminéw, ktérym podlega ich
przedstawienie zgodnie z przepisami rozporzadzenia nr 40/94, oraz ze w zaden spos6b
nie zabrania sie OHIM uwzglednienia przywotanych czy przedstawionych z opdznie-
niem okolicznosci faktycznych i dowodéw (wyrok Trybunatu z dnia 13 marca 2007 r.
w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. s.1-2213, pkt 41, 42). W niniejszej
sprawie na poparcie swoich zadan Anheuser-Busch nie powotlala sie na naruszenie
przez Izbe Odwotawcza art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94. Anheuser-Busch nie
powolata sie réwniez, z wyjatkiem zasady 19 rozporzadzenia nr 2868/95, wprowadzone;j
przez rozporzadzenie nr 1041/2005, na inne przepisy wykonawcze, z ktérych
wynikaloby, ze Izba Odwotawcza powinna byta odrzuci¢ przedstawione przez Budvar
dokumenty dotyczace Austrii.
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Z powyzszych rozwazan wynika, ze nalezy odrzuci¢ argumenty Anheuser-Busch
zmierzajace do stwierdzenia, ze Budvar przedstawila dowody uzywania prawa bedacego
przedmiotem niniejszej sprawy w Austrii po uplywie terminu wyznaczonego przez
OHIM.

Co do istoty nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
sprzeciw dotyczy ,oznaczenia uzywanego [w obrocie handlowym] o znaczeniu
wiekszym niz lokalne”.

Z powyzszego przepisu nalezy wywie$c¢ istnienie dwéch przestanek kumulatywnych. Po
pierwsze, wspomniane oznaczenie musi by¢ uzywane ,w [obrocie handlowym]”, a po
drugie, oznaczenie musi mie¢ ,znaczenie” wigksze niz lokalne.

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza uznala, ze z brzmienia art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 wynika, Zze wspomniane oznaczenie musi by¢ ,faktycznie”
uzywane w dzialalnosci handlowej.

W tym wzgledzie Izba Odwolawcza uznata, ze zastosowanie przez analogie art. 43 ust. 2
i 3 rozporzadzenia nr 40/94 i zasady 22 rozporzadzenia 2868/95 nie jest pozbawione
racjonalnych podstaw. Izba Odwotawcza poparta w szczegdlnosci stanowisko przyjete
przez Wydzial Sprzeciwéw, zgodnie z ktérym nalezy postawi¢ wymodg wykazania
»rzeczywistego” uzywania wczesniejszego prawa. Na tej podstawie Izba Odwolawcza
uznala zasadniczo, ze dowody dostarczone przez Budvar na potwierdzenie uzywania
nazwy pochodzenia ,bud” w Austrii, we Francji, we Wloszech i w Portugalii byly
niedostateczne [decyzja Izby Odwolawczej z dnia 14 czerwca 2006 r. (sprawa
R 234/2005-2), pkt 24-31, i przez odeslanie pozostale zaskarzone decyzje].
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Do celéw rozpatrzenia zaskarzonych decyzji nalezy wprowadzi¢ rozréznienie miedzy
przestanka dotyczaca uzywania oznaczenia w obrocie handlowym a przestanka
dotyczaca jego znaczenia.

— W przedmiocie przestanki opierajacej sie na uzywaniu oznaczenia w obrocie
handlowym

Poniewaz Izba Odwolawcza zastosowala przez analogie przepisy wspdlnotowe
dotyczace rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego, nalezy przy-
pomnie¢, ze art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 przewiduje, ze zglaszajacy
wspdlnotowy znak towarowy moze zadac przedstawienia dowodu na to, ze w okresie
pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego,
bedacego przedmiotem sprzeciwu, wcze$niejszy znak towarowy byl rzeczywiscie
uzywany na terytorium, na ktérym jest on chroniony. Na podstawie zasady 22 ust. 2
rozporzadzenia nr 2868/95 wskazania oraz dowody, jakie nalezy przedstawi¢ w celu
udowodnienia uzywania znaku towarowego, zawieraja wskazania miejsca, czasu,
zakresu oraz charakteru uzywania znaku towarowego bedacego podstawa sprzeciwu
dla towarédw i ustug, w odniesieniu do ktérych jest on zarejestrowany i na ktére
powolano sie w sprzeciwie.

Znak towarowy jest ,rzeczywiscie uzywany” wtedy, gdy jest wykorzystywany zgodnie ze
swoja podstawowa funkcja, jaka jest zagwarantowanie pochodzenia towardéw i ustug,
dla ktérych zostal zarejestrowany, tak aby wykreowa¢ lub zachowa¢ rynek zbytu dla
tych towaréw i uslug, z wylaczeniem przypadkéw uzywania o charakterze symbo-
licznym, majgcym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego (zob. wyrok
Trybunalu z dnia 13 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-234/06 P Il Ponte Finanziaria
przeciwko OHIM, Zb.Orz.s.1-7333, pkt 72 i przytoczone tam orzecznictwo). Uzywanie
wczeéniejszego znaku towarowego nie musi by¢ znaczace pod wzgledem ilo$ciowym,
aby mozna byto okresli¢ je mianem rzeczywistego. Uzywanie znaku musi by¢ natomiast
ilosciowo dostateczne (zob. podobnie ww. w pkt 122 postanowienie La Mer
Technology, pkt 21, 22; ww. wyrok w sprawie Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM,
pkt 73).
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Wymég zwiazany z rzeczywistym uzywaniem wcze$niejszego znaku towarowego wiaze
sie z tym, ze wobec braku takiego dowodu sprzeciw oddala sie. Jezeli wcze$niejszy
wspdlnotowy znak towarowy byl uzywany tylko dla czesci towaréw lub ustug, dla
ktorych jest zarejestrowany, do celéw rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za
zarejestrowany tylko dla tej czesci towaréw lub ustug (art. 43 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94). Nalezy réwniez stwierdzi¢, ze brak rzeczywistego uzywania znaku
towarowego bez usprawiedliwionych powodéw przez nieprzerwany okres pieciu lat
we Wspdlnocie w odniesieniu do towaréw i ustug, dla ktérych byl zarejestrowany, moze
prowadzi¢ do jego wygasniecia [art. 15 ust. 1 i art. 50 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 40/94]. Artykul 12 dyrektywy 89/104 zawiera podobne przepisy w odniesieniu do
krajowych znakéw towarowych.

Cele i przestanki zwigzane z wykazaniem rzeczywistego uzywania wcze$niejszego
znaku towarowego ré6znia sie od celéw i przestanek zwigzanych z wykazaniem uzywania
w obrocie handlowym oznaczenia, o ktérym mowa w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94, zwlaszcza gdy chodzi, jak w niniejszej sprawie, o nazwe pochodzenia
zarejestrowana na podstawie porozumienia lizbonskiego lub nazwe pochodzenia
uzywang na podstawie umowy dwustronne;j.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢ po pierwsze, ze art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
nie wymaga ,rzeczywistego” uzywania oznaczenia przywolanego na poparcie
sprzeciwu.

Po drugie, w ramach stosowania art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, art. 5 ust. L iart. 6
ust. 1 dyrektywy 89/104 Trybunat i Sad niejednokrotnie stwierdzaly, ze z uzywaniem
oznaczenia ,w obrocie handlowym” mamy do czynienia, gdy odbywa si¢ ono nie
w sferze prywatnej, lecz w kontekscie dziatalnosci handlowej majacej na celu uzyskanie
korzysci gospodarczej (ww. w pkt 107 wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 40;
wyrok Trybunatu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz.
s. 1-1017, pkt 18; postanowienie Trybunalu z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie
C-325/06 P Galileo International Technology i in. przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. 1-44,
pkt 32; wyrok Trybunatu z dnia 11 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-17/06 Céline, Zb.Orz.
s. [-7041, pkt 17; wyrok Sadu z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie T-195/00 Travelex
Global and Financial Services i Interpayment Services przeciwko Komisji, Rec.
s.1I-1677, pkt 93; ww. w pkt 107 wyrok w sprawie Galileo International Technology i in.
przeciwko Komisji, pkt 114). W istocie chodzi o to, aby ustali¢, czy dane oznaczenie
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byto uzywane w dzialalnosci handlowej (opinia rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba
Colomera do ww. w pkt 107 wyroku w sprawie Arsenal Football Club, Rec. s. I-10275,
pkt 62).

Po trzecie, w ramach stosowania art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 prawa do
niektérych oznaczent moga nie podlega¢ wygasnieciu, pomimo ze oznaczenia te nie sa
srzeczywiscie” uzywane. W tym wzgledzie nalezy wskazaé, ze nazwa pochodzenia
zarejestrowana na podstawie porozumienia lizbonskiego nie moze zosta¢ uznana za
nazwe rodzajowy, dopdki jest chroniona jako nazwa pochodzenia w kraju pochodzenia.
Ponadto nazwa pochodzenia jest chroniona bez koniecznosici przeprowadzania
procedury przedluzenia (art. 6 i art. 7 ust. 1 porozumienia lizboriskiego). Nie oznacza
to jednak, ze oznaczenie, na ktére powolano si¢ na podstawie art. 8 ust. 4
rozporzadzenia, moze nie by¢ uzywane. Wnoszacy sprzeciw moze niemniej ograniczy¢
sie do wykazania, Ze uzywanie rozpatrywanego oznaczenia miato miejsce w konteks$cie
dzialalno$ci handlowej majacej na celu uzyskanie korzysci gospodarczej bez
koniecznosci udowodnienia, w znaczeniu i zgodnie z wymogami okreslonymi
w art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 i w zasadzie 22 rozporzadzenia
nr 2868/95, ze wspomniany znak byl rzeczywiscie uzywany. Przyjecie przeciwnej
wykladni oznaczaloby obwarowanie oznaczen, o ktérych mowa w art. 8 ust. 4,
wymogami odnoszacymi sie specyficznie do znakéw towarowych i rozszerzenie
zakresu ich ochrony. Nalezy dodaé, ze w przeciwieristwie do art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 wnoszacy sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 musi jeszcze wykaza¢, ze zgodnie z przepisami danego panstwa czlonkow-
skiego dane oznaczenie daje mu prawo zakazania uzywania pdZniejszego znaku
towarowego.

Po czwarte — i przede wszystkim — stosujac w niniejszej sprawie przez analogie art. 43
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 i zasade 22 rozporzadzenia nr 2868/95, Izba
Odwotlawcza przeanalizowala w szczegdlnosci uzywanie rozpatrywanego oznaczenia
w spos6b odrebny dla Austrii, Francji, Wloch i Portugalii, to jest na kazdym
z terytoriéw, na ktérych — wedlug Budvar — nazwa ,bud” jest chroniona. Sklonito to
réowniez Izbe Odwotawcza do nieuwzgledniania dowoddéw przedstawionych przez
Budvar w ramach postepowania zakonczonego decyzja Izby Odwolawczej z dnia
14 czerwca 2006 r. (sprawa R 234/2005-2), ktéra postuzyla za podstawe dla innych
zaskarzonych decyzji dotyczacych uzywania nazw, ktérych decyzje te dotyczyly,
w Beneluksie, w Hiszpanii i w Zjednoczonym Krdlestwie. Z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 nie wynika natomiast, by rozpatrywane oznaczenie musialo by¢ uzywane na
terytorium panstwa, ktérego przepisy sa przywolywane na poparcie ochrony tego
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oznaczenia. W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze oznaczenia, o ktérych mowa wart. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, w szczegdlno$ci nazwy bedace przedmiotem niniejszej
sprawy, moga by¢ objete ochrona na konkretnym terytorium, chociaz nie byly uzywane
na tym konkretnym terytorium, lecz w innym miejscu.

W $wietle powyzszych uwag Izba Odwotawcza naruszyta prawo, podejmujac decyzje
o stosowaniu przez analogie przepiséw wspdlnotowych dotyczacych ,rzeczywistego”
uzywania wczesniejszego znaku towarowego, zwlaszcza celem ustalenia, czy rozpa-
trywane oznaczenia byly uzywane w ,,obrocie handlowym”, i to oddzielnie w odniesieniu
do Austrii, Francji, Wloch i Portugalii. Izba Odwolawcza powinna byla sprawdzi¢, czy
dokumenty dostarczone przez Budvar w toku postepowania administracyjnego
odzwierciedlaly uzywanie wspomnianych oznaczen w kontekscie dziatalnosci hand-
lowej majacej na celu uzyskanie korzysci gospodarczej, a nie w sferze prywatnej, bez
wzgledu na terytorium, na ktérym oznaczenia byly uzywane. Niemniej jednak blad
metodologiczny popelniony przez I1zbe Odwolawcza méglby uzasadnia¢ stwierdzenie
niewaznosci zaskarzonych decyzji tylko wtedy, gdyby Budvar wykazata, ze rozpatry-
wane oznaczenia byly uzywane w obrocie handlowym.

W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
sprzeciw opiera si¢ na oznaczeniu ,uzywanym” w obrocie handlowym. W przeciw-
ienstwie do tego, co utrzymuje Anheuser-Busch, z powyzszego przepisu nie wynika, by
wnoszacy sprzeciw musial wykazaé, ze rozpatrywane oznaczenie bylo uzywane przed
zgloszeniem wspélnotowego znaku towarowego. Mozna wymagac co najwyzej, tak jak
ma to miejsce w przypadku wcze$niejszych znakéw towarowych oraz tylko i wylacznie
w celu unikniecia wykorzystania wcze$niejszego prawa wylacznie w zwigzku z poste-
powaniem w sprawie sprzeciwu, aby oznaczenie bedace przedmiotem niniejszej sprawy
bylo uzywane przed publikacja zgloszenia znaku towarowego w Biuletynie Wspdlno-
towych Znakéw Towarowych.
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W niniejszej sprawie zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego zostaly opubliko-
wane w dniach 7 grudnia 1998 r. (zgloszenie nr 2), 2 maja 2000 r. (zgloszenie nr 1),
26 lutego 2001 r. (zgloszenie nr 3) i 5 marca 2001 r. (zgloszenie nr 4).

Wsréd dokumentéw przedstawionych przez Budvar, o ktérych mowa w decyzji Izby
Odwolawczej z dnia 14 czerwca 2006 r. (sprawa R 234/2005-2), znajduja sie wycinki
z prasy austriackiej (1997 r.) oraz faktury wystawione w Austrii, we Francji i we
Wtoszech (lata 1997-2000), do ktérych zostaly dotaczone w okreslonych przypadkach
pisemne o$wiadczenia pracownikéw lub klientéw Budvar.

Nalezy dodal, ze oprécz tych dokumentéw, w dniu 31 stycznia 2002 r. Budvar
przekazala OHIM, w ramach postepowania zakoriczonego decyzja Izby Odwotawczej
z dnia 14 czerwca 2006 r. (sprawa R 234/2005-2), ktdra stuzyta za podstawe dla innych
zaskarzonych decyzji, faktury wystawione w Hiszpanii (2000 r.) i w Zjednoczonym
Kroélestwie (1998 r.), a takze nagrody przyznane przez ,Monde Sélection — Institut
international pour les sélections de la qualité” z siedziba w Brukseli (lata 1999-2001).

Dokumenty dostarczone przez Budvar obejmuja zatem okres od 1997 r. do 2001 r.
Dokumenty pochodzace z lat 1997 i 1998 moga by¢ wykorzystane w ramach
postepowania dotyczacego zgloszenia nr 2. Dokumenty odnoszace si¢ do 1999 r.
moga by¢ ponadto wykorzystane w odniesieniu do zgloszenia nr 1. Pozostale
dokumenty moga by¢ ponadto wykorzystane w odniesieniu do pozostatych zgloszen.
Wynika z tego, ze wspomniane dokumenty, z zastrzezeniem ich warto$ci dowodowej,
moga wykazywad, iz rozpatrywane oznaczenie jest ,uzywane” w obrocie handlowym.

Co do istoty nalezy najpierw stwierdzi¢, ze wspomniane dokumenty odnosza si¢ do
towaru opatrzonego napisami ,bud strong” lub ,bud super strong”, a nie jedynie
okresleniem ,bud”, jak stusznie stwierdzita Izba Odwolawcza. Jednakze konsument —
anglojezyczny lub nie — moze latwo zrozumiec¢ okreslenia ,strong” lub ,,super strong”
uzywane w powigzaniu z okresleniem ,bud” jako oznaczajace ,mocne” lub ,super
mocne”. Konsument bedzie postrzegal te okreslenia jako opis okre$lonych cech
jakosciowych, ktore producent chce nada¢ tym towarom, to jest piwu. Ponadto na
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etykietach butelek wyprodukowanego piwa wyraznie widaé¢, ze wyraz ,bud” jest
napisany duza czcionka i umieszczony posrodku, podczas gdy wyrazy ,super” i ,strong”
znajduja sie pod wyrazem ,bud” i sa napisane mala czcionka. W $wietle powyzszych
uwag dodanie okreslen ,super” i ,strong” nie moze skutkowa¢ zmiang funkcji wyrazu
»bud” w ramach wspomnianych nazw, ktéra polega — jak twierdzi Budvar — na
wskazaniu pochodzenia geograficznego rozpatrywanych towardéw.

Nastepnie okreslenie, ktére ma wskazywa¢ pochodzenie geograficzne towaru, moze
by¢ uzywane w obrocie handlowym, podobnie jak znak towarowy (zob. podobnie wyrok
Trybunalu z dnia 7 stycznia 2004 r. C-100/02 Gerolsteiner Brunnen, Rec. s. I-691). Nie
oznacza to jednak, jak utrzymuje Izba Odwolawcza w zaskarzonych decyzjach, ze
rozpatrywana nazwa jest uzywana ,jako znak towarowy” i traci z tego tytulu swoja
zasadniczg funkcje. Wniosek ten jest niezalezny od przedstawionego przez Izbe
Odwotawcza faktu, ze Budvar jest réwniez wlascicielem znaku towarowego BUD, ktéry
zreszta nie stanowi ram prawnych lub faktycznych niniejszego sporu. Zgodnie z art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 wystarczy ustali¢, ze oznaczenie przywotane na poparcie
sprzeciwu jest uzywane w obrocie handlowym. Fakt, Ze oznaczenie to jest identyczne ze
znakiem towarowym, nie oznacza niemniej, Ze nie jest uzywane w obrocie handlowym.
W  pozostalym zakresie nalezy stwierdzi¢, ze OHIM i Anheuser-Busch nie
sprecyzowaly jasno, w jakim zakresie oznaczenie BUD bylo uzywane ,jako znak
towarowy”. W szczegdblnosci nic nie wskazuje na to, ze okreslenie ,bud” umieszczane na
towarach bedacych przedmiotem niniejszej sprawy odnosi si¢ bardziej do pochodzenia
handlowego niz do pochodzenia geograficznego towaru, jak twierdzi Budvar. Nalezy
zreszta stwierdzié, ze etykiety rozpatrywanych towardw, jak to wynika z akt OHIM,
zawieraja réwniez pod okresleniem ,bud” nazwe producenta, ktérym jest w niniejszym
przypadku Budéjovicky Budvar, co zostalo potwierdzone na rozprawie.

Wreszcie, jezeli chodzi o argument Anheuser-Busch, ze na niektérych fakturach
widniala adnotacja ,Free of charge”, wystarczy stwierdzi¢, ze adnotacja ta dotyczy
jedynie czesci dokumentéw przedstawionych przez Budvar. Fakt ten nie zmienia
warto$ci dowodowej pozostalych dokumentéw. W kazdym razie nawet jesli zatozy¢, ze
wspomniane dostawy zostaly zrealizowane nieodptatnie, nie oznacza to, Ze nalezg one
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do sfery prywatnej. Skoro bowiem dostawy, o ktérych mowa powyzej, byty kierowane
do podmiotéw handlowych, jak wynika z nagléwkéw wspomnianych faktur i co nie
zostalo podwazone przez Anheuser-Busch, mogly one zosta¢ zrealizowane w ramach
dzialalno$ci handlowej majacej na celu uzyskanie korzysci gospodarczej, to jest
zdobycia nowych rynkéw zbytu.

W $wietle powyzszych uwag oraz majac na uwadze wszystkie dokumenty dostarczone
OHIM przez Budvar, nalezy stwierdzi¢, ze Budvar udowodnila, iz rozpatrywane
oznaczenia sa uzywane w obrocie handlowym w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94, wbrew temu, co ustalita Izba Odwolawcza.

Nalezy zatem uwzgledni¢ argument Budvar dotyczacy tej kwestii.

— W przedmiocie przestanki opierajacej sie na znaczeniu rozpatrywanego oznaczenia

Chociaz Izba Odwotawcza nie rozpatrywala bezposrednio znaczenia wspomnianego
oznaczenia, ustanowila zwigzek miedzy ta przeslanka a przeslanka zwigzana
z dowodem uzywania oznaczenia. Zwlaszcza w ramach analizy uzywania we Francji
nazwy pochodzenia ,bud” zarejestrowanej na podstawie porozumienia lizboriskiego
Izba Odwotawcza stwierdzila, ze ,dow6d uzywania nazwy we Francji jest niewystar-
czajacy, aby wykazacd istnienie prawa o znaczeniu wiekszym niz lokalne” [decyzja Izby
Odwolawczej z dnia 14 czerwca 2006 r. (sprawa R 234/2005-2), pkt 30, i przez odeslanie
inne zaskarzone decyzje].
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Tymczasem brzmienie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 sklania do wniosku, ze
przepis ten nie dotyczy znaczenia uzywania oznaczenia, lecz znaczenia samego
oznaczenia. W ramach stosowania art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 znaczenie
oznaczenia obejmuje geograficzny zakres jego ochrony. Zakres ten nie musi by¢
wylacznie lokalny, gdyz w takim przypadku nie mozna by uwzgledni¢ sprzeciwu wobec
zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego. Artykul 107 rozporzadzenia nr 40/94,
zatytulowany ,Wczeéniejsze prawa o znaczeniu lokalnym”, precyzuje zreszta, ze
»[w]tasciciel wcze$niejszego prawa, ktére ma tylko lokalne znacznie, moze sprzeciwi¢
sie uzywaniu wspdlnotowego znaku towarowego na terytorium, na ktérym jego prawo
jest chronione, w zakresie, w jakim zezwala na to ustawodawstwo danego panstwa
czlonkowskiego”. Znaczenie prawa jest zatem $cisle zwiazane z terytorium, na ktérym
to prawo podlega ochronie.

W tych okoliczno$ciach Izba Odwolawcza naruszyla réwniez prawo, dokonujac
w przypadku Francji powigzania dowodu uzywania oznaczenia z przeslanka opierajaca
sie na fakcie, ze dane prawo musi mie¢ znaczenie wieksze niz lokalne. Wystarczy
stwierdzi¢ w tym wzgledzie, ze przywolane powyzej wczeéniejsze prawa maja znaczenie
wieksze niz lokalne w zakresie, w jakim ich ochrona na podstawie art. 1 ust. 2
porozumienia lizboniskiego i art. 1 umowy dwustronnej wykracza poza terytorium
pochodzenia.

Z powyzszych przyczyn nalezy uwzgledni¢argumenty dotyczace pierwszej kwestii
poruszonej w ramach drugiej czesci jedynego zarzutu, uznajac je za zasadne.

W zakresie, w jakim Izba Odwotawcza uznala réwniez, ze Budvar nie udowodnita, iz
rozpatrywane oznaczenia dawaly jej prawo zakazania uzywania pdzniejszego znaku
towarowego, a takze majac na uwadze, ze taki wniosek Izby Odwotawczej mégiby
wystarczy¢ jako uzasadnienie oddalenia sprzeciwu, nalezy rozpatrzyé ponizej
argumenty dotyczace drugiej kwestii poruszonej w ramach drugiej czesci jedynego
zarzutu.
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W przedmiocie kwestii drugiej, dotyczacej prawa wynikajacego z oznaczenia
przywolanego na poparcie sprzeciwu

Nalezy przypomnieé, ze na mocy art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie
z prawodawstwem wspolnotowym lub prawem panstwa czlonkowskiego majacym
zastosowanie do oznaczenia, na ktére powolano sie w sprzeciwie, oznaczenie to musi
przyznawac wlascicielowi prawo zakazania uzywania pdZniejszego znaku towarowego.

Majac na wzgledzie, ze art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 dotyczy wzglednych
podstaw odmowy rejestracji, i z uwagi na tre$¢ art. 74 tego rozporzadzenia nalezy
stwierdzi¢, ze ciezar dowodu przy wykazaniu, iz rozpatrywane oznaczenie uprawnia do
zakazania uzywania pdZniejszego znaku towarowego, spoczywa na wnoszacym
sprzeciw w postepowaniu przed OHIM.

W niniejszej sprawie na poparcie sprzeciwu Budvar powotala si¢ na niektére przepisy
krajowe. Budvar nie powotala si¢ na prawodawstwo wspdlnotowe.

W tym kontekscie nalezy mie¢ w szczegdlno$ci na uwadze przywotane uregulowania
krajowe i orzeczenia wydane w danym panstwie czlonkowskim. Na tej podstawie
wnoszacy sprzeciw powinien wykaza¢, ze dane oznaczenie objete jest zakresem
stosowania przywolanych przepiséw danego panstwa cztonkowskiego i ze przyznaje
prawo zakazania uzywania pozZniejszego znaku towarowego. Nalezy podkresli¢, ze
w $wietle art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 dowody przedstawione przez
wnoszacego sprzeciw powinny wpisywaé sie w kontekst zgloszonego do rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego (ww. w pkt 79 wyrok w sprawie AB GENUINE
Budweiser KING OF BEERS, pkt 85-89).

W niniejszej sprawie Izba Odwotawcza uznala, ze sprzeciw nalezy oddali¢ réwniez
dlatego, ze Budvar nie wykazala, by rozpatrywane oznaczenia przyznawaly jej prawo
zakazania uzywania okreslenia ,bud” jako znaku towarowego w Austrii i we Francji.
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Precyzujac w odniesieniu do Austrii, Izba Odwolawcza stwierdza, ze w wyroku z dnia
8 grudnia 2004 r. Handelsgericht Wien oddalit wniosek o wydanie nakazu zakazujacego
uzywania okre$lenia ,bud” w odniesieniu do piwa sprzedawanego przez Anheuser-
-Busch. Wyrok ten zostal utrzymany w mocy przez Oberlandesgericht Wien w dniu
21 kwietnia 2005 r. Podstawa wydania wspomnianych wyrokéw byt wniosek, ze
okreslenie ,bud” nie jest nazwa miejsca ani nie jest rozumiane przez konsumentéw
z Republiki Czeskiej jako okreslenie piwa z miejscowosci Ceské Budgjovice. Chociaz
wyrok Oberlandesgericht Wien jest przedmiotem postepowania odwolawczego przed
Oberster Gerichtshof (austriacki sad najwyzszy), Izba Odwotawcza stwierdza, Ze opiera
sie on na ww. w pkt 65 wyroku w sprawie Budejovicky Budvar, ktéry zostal wydany
w ramach postepowania dotyczacego pytania prejudycjalnego i na podstawie ustalen
faktycznych, ktérych zrewidowanie przez sad ostatniej instancji jest malo prawdopo-
dobne. Izba Odwotawcza wywiodla zatem z niego, ze Budvar nie jest uprawniona do
zakazania Anheuser-Busch uzywania znaku towarowego BUD w Austrii [decyzja Izby
Odwolawczej z dnia 14 czerwca 2006 r. (sprawa R 234/2005-2), pkt 32, i przez odeslanie
pozostale zaskarzone decyzje].

Jezeli chodzi o Francje, Izba Odwolawcza stwierdza, ze nazwa pochodzenia ,bud”
zostata uznana za niewazna przez tribunal de grande instance de Strasbourg w dniu
30 czerwca 2004 r., ktéry uznal, ze piwo jest towarem przemystowym, ktéry moze by¢
produkowany na calym $wiecie. Chociaz wyrok ten jest przedmiotem postepowania
odwotawczego, Izba Odwolawcza przyjela wniosek, ze Budvar nie jest obecnie w stanie
uniemozliwi¢ dystrybutorowi Anheuser-Busch sprzedazy we Francji piwa ze znakiem
towarowym BUD [decyzja Izby Odwolawczej z dnia 14 czerwca 2006 r. (sprawa
R 234/2005-2), pkt 33, 34, i przez odestanie pozostate zaskarzone decyzje].

Tytulem wstepu nalezy podkresli¢, ze ponizsze uwagi dotyczace Austrii maja
zastosowanie do wszystkich spraw, z wyjatkiem sprawy T-257/06, ktéra nie dotyczy
umowy dwustronnej.
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Po pierwsze, nalezy stwierdzi¢, ze odnoszac si¢ jedynie do orzeczen wydanych w Austrii
i we Francji, Izba Odwolawcza przyjela wniosek, ze Budvar nie dowiodla, iz
rozpatrywane oznaczenie przyznaje jej prawo zakazania uzywania pézniejszego
znaku towarowego. O ile orzeczenia wydane w wymienionych krajach maja, jak
wczeéniej przypomniano, szczeg6lne znaczenie, o tyle nalezy mie¢ na wzgledzie, ze
zadne orzeczenie wydane w Austrii i we Francji nie jest prawomocne. W tych
okolicznos$ciach Izba Odwotawcza nie moze wyciaga¢ wnioskéw wylacznie w oparciu
o wspomniane orzeczenia. Izba Odwolawcza powinna byla réwniez uwzglednié
przepisy prawa krajowego, na ktére powotala sie Budvar, w tym na porozumienie
lizboriskie i umowe dwustronna. W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze w przypadku
Francji Budvar powolata si¢ w postepowaniu przed OHIM na kilka postanowien
kodeksu rolnego, kodeksu konsumenta i kodeksu wlasnosci intelektualnej. Co sie tyczy
Austrii, OHIM dysponowal orzeczeniami wydanymi dotychczas w tym panstwie
czlonkowskim, a zatem w przeciwienstwie do tego, co utrzymuje Anheuser-Busch,
podstawa prawna skarg zlozonych przez Budvar na mocy przywolanego prawa
krajowego. Budvar sprecyzowala zreszta w trakcie postepowania przed OHIM, ze
zgodnie z art. 9 umowy dwustronnej ma prawo wnoszenia skarg bezposrednio do
sadow austriackich. Ponadto Budvar wspomniata w ramach sprzeciwu o uregulowa-
niach austriackich dotyczacych znakéw towarowych i nieuczciwej konkurencji.

Po drugie, jezeli chodzi o Austrie, Izba Odwotawcza stwierdzita, ze w wyroku z dnia
21 kwietnia 2005 r. Oberlandesgericht Wien uznal, iz okreélenie ,bud” nie jest nazwa
miejsca ani nie jest rozumiane przez konsumentéw z Republiki Czeskiej jako okreslenie
piwa z miejscowosci Ceské Budéjovice. W opinii Izby Odwotawczej wyrok ten opiera sie
na ustaleniach faktycznych, ktérych rewizja przez sad ostatniej instancji jest malo
prawdopodobna. Tymczasem, jak wynika z dokumentéw przedstawionych w toku
postepowania, wyrok Oberlandesgericht Wien zostal uchylony przez Oberster
Gerichtshof wyrokiem wydanym w dniu 29 listopada 2005 r., to jest przed wydaniem
zaskarzonych decyzji [zalacznik 14 do skargi w sprawie T-225/06, s. 297 i nast.].
W swoim wyroku Oberster Gerichtshof stwierdzil, ze sady pierwszej instancji
i odwotawczy nie sprawdzily, czy konsumenci czescy interpretuja odnoszace si¢ do
piwa okreslenie ,bud” jako okreslenie miejsca lub regionu, stwierdzajac jedynie, ze
nazwa ,bud” nie jest powigzana w Republice Czeskiej z zadnym konkretnym regionem
ani zadna konkretna miejscowoscia. Z powyzszych uwag wynika, ze Izba Odwotawcza
opierala si¢ na ustaleniach Oberlandesgericht Wien, ktére zostaly podwazone przez
Oberster Gerichtshof. Wprawdzie wyrok Oberster Gerichtshof nie zostal przekazany
Izbie Odwolawczej, poniewaz ostatnie pismo procesowe Budvar w postepowaniu przed
Izba Odwolawcza, ktérym byla replika, pochodzi z dnia 14 listopada 2005 r., niemniej
jednak, jak wynika z dokumentacji OHIM, Budvar dostarczyta kopie odwolania do
Oberster Gerichtshof. Nalezy przypomnie¢ w tym wzgledzie, ze OHIM musi z urzedu
zasiegna¢ informacji za pomoca srodkéw, ktére w danym przypadku uzna za stosowne,
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o prawie krajowym danego panstwa czlonkowskiego, jezeli takie informacje sa
niezbedne do oceny przestanek zastosowania rozpatrywanej podstawy odmowy
rejestracji, a zwlaszcza prawdziwosci przedstawionych faktéw lub mocy dowodowej
dostarczonych dowodéw. Ograniczenie podstawy faktycznej badania przeprowadza-
nego przez OHIM nie wylacza bowiem, aby bral on pod uwage — poza faktami
wyraznie przedstawionymi przez strony w trakcie postepowania w sprawie sprzeciwu —
fakty notoryjne, to znaczy fakty, ktére moga by¢ powszechnie znane lub ktére wynikaja
z powszechnie dostepnych Zrédet (ww. w pkt 96 wyrok w sprawie PICARO, pkt 29; ww.
w pkt 88 wyrok w sprawie ATOMIC BLITZ, pkt 35). Izba Odwotawcza powinna byta
wiec zasiegnac u stron postepowania lub w inny dowolny sposéb informacji na temat
wyniku postepowania przed Oberster Gerichtshof.

Nalezy doda¢, ze Oberster Gerichtshof odestat rozpatrywana sprawe do sadu pierwszej
instancji, ktéry ponownie oddalif wniosek Budvar wyrokiem z dnia 22 marca 2006 r., to
jest przed wydaniem zaskarzonych decyzji [zalacznik 14 do skargi w sprawie T-225/06,
s. 253 i nast.]. Jednakze w postepowaniu odwolawczym, wyrokiem z dnia 10 lipca
2006 r., to jest przed wydaniem ostatniej z zaskarzonych decyzji, Oberlandesgericht
Wien stwierdzil, ze sad pierwszej instancji popelnit blad, oddalajac wniosek o wydanie
opinii bieglego zlozony przez Budvar. W tych okoliczno$ciach Oberlandesgericht Wien
odestal sprawe do sadu pierwszej instancji, precyzujac, ze nalezy powolaé bieglego
w celu stwierdzenia zasadniczo, czy konsumenci czescy tacza okreslenie ,bud” z piwem,
a w przypadku odpowiedzi twierdzacej, czy oznaczenie to moze by¢ postrzegane jako
odniesienie do miejsca, regionu, a w szczegdélnosci kraju majacego zwiagzek
z pochodzeniem piwa [zalacznik 14 do skargi w sprawie T-225/06, s. 280 i nast.].

Po trzecie, jezeli chodzi o Francje, Izba Odwotawcza oparla si¢ na fakcie, ze Budvar nie
byla wéwczas w stanie uniemozliwi¢ dystrybutorowi Anheuser-Busch sprzedazy we
Francji piwa ze znakiem towarowym BUD. Jednakze z brzmienia art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 nie wynika, by wnoszacy sprzeciw musial wykazaé, ze
faktycznie mogl juz zakaza¢ uzywania pézniejszego znaku towarowego. Wnoszacy
sprzeciw musi jedynie wykazac, ze przystuguje mu takie prawo.
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Ponadto w przeciwienstwie do tego, co stwierdza Izba Odwolawcza, nazwa
pochodzenia ,bud”, zarejestrowana na podstawie porozumienia lizbonskiego, nie
zostala uniewazniona przez tribunal de grande instance de Strasbourg. Jak wyraznie
wynika z wyroku tego sadu, uniewaznione zostaly jedynie ,skutki” nazwy pochodzenia
»bud” na terytorium francuskim, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami porozu-
mienia lizbonskiego. Nalezy réwniez przypomnieé, ze wyrok tribunal de grande
instance de Strasbourg jest przedmiotem postepowania odwolawczego, a odwolanie
ma skutek zawieszajacy.

Ponadto w ramach spraw zakonczonych ww. w pkt 108 wyrokiem w sprawie BUD
Druga Izba Odwotawcza OHIM wypowiedziata si¢ na temat odpowiednich przepiséw
prawa francuskiego, ktére w okreslonym przypadku umozliwiaja ochrone nazwy
pochodzenia ,,bud” we Frangji.

Wreszcie, jak wynika z dokumentéw dostarczonych instancjom OHIM, INPI
przedstawit we Francji co najmniej dwa zastrzezenia (zgloszone w dniach 3 grudnia
1987 r. i 30 kwietnia 2001 r.) wobec dwdch dokonanych przez Anheuser-Busch
zgloszen znaku towarowego BUD w odniesieniu do piwa. W tym kontekscie Anheuser-
-Busch wycofata zgloszenia w odniesieniu do piwa. Wspomniane zastrzezenia, nawet
jezeli zostaly sformulowane przez organy administracyjne i nie dotyczyly konkretnie
postepowania w przedmiocie zakazania uzywania pézniejszego znaku towarowego, nie
sa pozbawione znaczenia, jezeli chodzi o rozpatrzenie omawianego prawa krajowego.

Majac na uwadze wszystkie powyzsze wzgledy, nalezy uzna¢, ze Izba Odwolawcza
popelnita btad, nie uwzgledniajac wszystkich istotnych okolicznosci faktycznych
i prawnych, aby ustali¢, czy zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 prawo
danego panstwa cztonkowskiego przyznaje spétce Budvar prawo zakazania uzywania
pdZniejszego znaku towarowego.
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Nalezy doda¢, ze o ile Izba Odwolawcza przeprowadzita analize przepiséw austriackich
i francuskich, chociaz uznala, Ze rozpatrywane nazwy pochodzenia nie byly
»rzeczywiscie” uzywane w Austrii i we Francji, o tyle nie uczynita tego w odniesieniu
do Wtoch i Portugalii. W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze w przeciwienstwie do
tego, co utrzymuja OHIM i Anheuser-Busch w przekazanych pismach, nie ma
przestanek, aby sadzi¢, ze Budvar zrezygnowala w postepowaniu przed Sadem
z przepiséw, na ktére wcze$niej powolywala sie w kwestii Wloch i Portugalii na
potrzeby sprzeciwu. Budvar zakwestionowala jedynie zgodno$¢ z prawem zaskarzo-
nych decyzji, gdyz ograniczaly sie one do analizy przepiséw austriackich i francuskich.

Majac na uwadze wszystkie te wzgledy, nalezy uwzglednic¢ argumenty dotyczace drugiej
kwestii poruszonej w drugiej czesci jedynego zarzutu, uznajac je za zasadne, a co za tym
idzie — nalezy uwzgledni¢ jedyny zarzut i skarge w catosci.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢ niewaznos¢ zaskarzonych decyzji.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Jednak w razie czesciowego uwzglednienia
zadan Sad decyduje o podziale kosztow.

W niniejszej sprawie, poniewaz zgodnie z Zzadaniem Budvar nalezy stwierdzi¢
niewazno$¢ zaskarzonych decyzji, stronami przegrywajacymi sa OHIM i Anheuser-
-Busch.
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Budvar nie domagata sie w pismach skierowanych do Sadu, aby OHIM zostal obciazony
kosztami postepowania. Niemniej jednak na rozprawie Budvar zglosita zadanie
obciazenia OHIM i Anheuser-Busch kosztami postepowania w catosci.

Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa, okoliczno$¢, ze strona wygrywajaca sprawe
zglosila takie zadanie dopiero na rozprawie, nie stoi na przeszkodzie uwzglednieniu jej
wniosku [wyrok Trybunalu z dnia 29 marca 1979 r. w sprawie 113/77 NTN Toyo
Bearing i in. przeciwko Radzie, Rec. s. 1185; wyrok Sadu z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie
T-64/89 Automec przeciwko Komisji, Rec. s. II-367, pkt 79; ww. w pkt 151 wyrok
w sprawie YUKI, pkt 75; wyrok Sadu z dnia 12 wrze$nia 2007 r. w sprawie T-291/03
Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano przeciwko OHMI — Biraghi
(GRANA BIRAGHI), Zb.Orz. s. I1-3081, pkt 92].

W takich okolicznosciach nalezy obcigzy¢ OHIM, oprécz wlasnych kosztéw, dwoma
trzecimi kosztéw poniesionych przez Budvar, a Anheuser-Busch, oprécz wlasnych
kosztéw, jedna trzecig kosztéw poniesionych przez Budvar.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Sprawy T-225/06, T-255/06, T-257/06 i T-309/06 zostaja polaczone do celow
wydania wyroku.
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2) Stwierdza sie niewazno$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
wydanych w dniach 14 czerwca (sprawa R 234/2005-2), 28 czerwca (sprawy
R 241/2005-2 i R 802/2004-2) i 1 wrzesnia 2006 r. (sprawa R 305/2005-2)
dotyczacych postepowan w sprawie sprzeciwu miedzy Budéjovicky Budvar,
narodni podnik, a Anheuser-Busch, Inc.

3) OHMI pokrywa, oprocz wlasnych kosztow, dwie trzecie kosztow poniesionych
przez Budéjovicky Budvar, narodni podnik.

4) Anheuser-Busch pokrywa, oprocz wlasnych kosztow, jedna trzecia kosztow
poniesionych przez Budéjovicky Budvar, narodni podnik.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Biatecka

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 grudnia 2008 r.

Podpisy
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