WYROK Z DNIA 13.4.2011 r. — SPRAWA T-262/09

WYROK SADU (6sma izba)

z dnia 13 kwietnia 2011 r.*

W sprawie T-262/09

Safariland LLC, dawniej Defense Technology Corporation of America, z siedzi-
ba w Jacksonville, Floryda (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokatow
R. Kunzego oraz G. Wiirtenbergera,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: angielski.
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w ktdrej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

DEF-TEC Defense Technology GmbH, z siedziba we Frankfurcie nad Menem
(Niemcy), reprezentowana poczatkowo przez adwokatéw H. Daniela oraz O. Haleen,
a nastepnie przez O. Haleen,

interwenient,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
4 maja 2009 r. [sprawa R 493/2002-4 (II)] dotyczacq postepowania w sprawie sprze-
ciwu pomiedzy Defense Technology Corporation of America a DEF-TEC Defense
Technology GmbH,

SAD (6sma izba),

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

sekretarz: ]. Palacio Gonzalez, gtéwny administrator,
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po zapoznaniu si¢ ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 6 lipca 2009 .,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge ztozona przez OHIM w sekretariacie Sadu
w dniu 13 pazdziernika 2009 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zfozona w sekretariacie
Sadu w dniu 10 listopada 2009 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 wrzesnia 2010 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 19 maja 1995 r. interwenient, spétka DEF-TEC Defense Technology GmbH,
i spétka Defense Technology Corporation of America, podlegajaca prawu stanu Wy-
oming (Stany Zjednoczone) (zwana dalej ,,sp6tka z Wyomingu”), zawarly umowe dys-
trybucyjna, zgodnie z ktéra pierwsza ze spétek zobowigzala sie w szczegdlnosci do
przeniesienia 50% swoich udzialéw na osobe fizyczna lub osobe prawna bedaca wta-
sno$cig drugiej i przez nig wyznaczona oraz do dystrybuowania w Europie towaréw

II - 1636



SAFARILAND PRZECIWKO OHIM — DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY (FIRST DEFENSE
AEROSOL PEPPER PROJECTOR)
tej drugiej takich jak rozpylacze obronne w zamian za dziesiecioprocentowa prowizje
pobierana od catej dokonanej sprzedazy oraz udostepnienie linii kredytowej (zwana
dalej ,umowag z dnia 19 maja 1995 r.”).

W dniu 1 czerwca 1996 r. prezes spétki z Wyomingu o$wiadczyl w jej imieniu, ze
w odniesieniu do stownych i graficznych znakéw towarowych FIRST DEFENSE
i FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJEKTOR wyraznie zrzeka sie calosci
praw posiadanych przez nia na obszarze europejskim, i wyrazil zgode na planowane
przez interwenienta zarejestrowanie wspomnianych znakéw towarowych w Europie.

W dniu 23 sierpnia 1996 r. skarzaca, Safariland LLC, dawniej Defense Technology
Corporation of America, odkupila aktywa spétki z Wyomingu. Cesja ta obejmowata
posiadane przez spétke z Wyomingu prawa do nazwy handlowej Defense Technology
Corporation of America i znakéw towarowych zarejestrowanych w Stanach Zjedno-
czonych oraz linie¢ towaréw stanowiacych rozpylacze obronne.

Do czerwca 1997 r. interwenient otrzymywal od skarzacej rozpylacze obronne FIRST
DEFENSE i dystrybuowat je w Europie pod wlasng nazwa. Stosunki miedzy skarzaca
a interwenientem zakonczyly si¢ latem 1997 r. lub na poczatku jesieni tegoz roku.

W dniu 16 wrze$nia 1997 r. interwenient ztozyt w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie wspélnotowego
znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grud-
nia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze
zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
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Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, byl przedstawiony ponizej
graficzny znak towarowy FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (zwany
dalej ,,spornym znakiem towarowym”):

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, nalezaly do klas 5, 8 i 13 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug
dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaly
dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 5: ,preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i srodki sanitarne; substancje
dietetyczne do celéw leczniczych; zywno$¢ dla niemowlat; plastry, materiaty opa-
trunkowe; materialy do plombowania zebéw, wosk dentystyczny; srodki odkaza-
jace; $rodki do niszczenia robactwa, $rodki grzybobdjcze, $srodki chwastobdjcze”;
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— klasa 8: ,narzedzia i przyrzady (recznie sterowane); sztucce; broni reczna; ostrza
(maszynki do golenia)”;

— klasa 13: ,,amunicja, pociski, bron defensywna na bazie gazu draznigcego, inna
bron ofensywna lub defensywna”

Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspélnotowych Znakéw Towarowych nr 93/1998 z dnia 7 grudnia 1998 r.

W dniu 8 marca 1999 r. skarzaca wniosta sprzeciw na podstawie art. 42 rozporzadze-
nia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009) wobec rejestracji spornego
znaku towarowego dla towar6w, o ktérych mowa w pkt 7 powyzej.

Skarzaca w szczegdlno$ci oparta swoj sprzeciw na art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94
(obecnie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009), stwierdzajac, ze interwenient jest
jej agentem w rozumieniu wspomnianego przepisu oraz ze wnidst on bez jej zgody
o rejestracje oznaczenia bardzo podobnego do nastepujacych znakéw towarowych
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych:

— stownego znaku towarowego FIRST DEFENSE zarejestrowanego pod numerem
1763666 dla ,niewybuchowej broni defensywnej na bazie organicznego gazu
drazniacego w postaci aerozolu’; nalezacej do klasy 13;
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— ukazanego ponizej graficznego znaku towarowego przedstawiajacego lecacego
orla, zarejestrowanego pod numerem 1885967, dla ,niewybuchowej broni defen-
sywnej na bazie organicznego gazu draznigcego w postaci aerozolu’, nalezacej do

klasy 13:

— ukazanego ponizej graficznego znaku towarowego obejmujacego element stowny
»def-tec products’, umieszczony w $rodku tréjkatnej figury geometrycznej, zare-
jestrowanego pod numerem 1792165 dla serii towaréw nalezacych do klasy 13:

-‘—-I-—l—ri—ll-"-.
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Decyzja z dnia 21 marca 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednit cze$ciowo sprzeciw
w zakresie, w jakim opieral sie on na art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 i odnosit sie
do ,broni recznej’, nalezacej do klasy 8, oraz ,amunicji, pociskéw, broni defensywnej
na bazie gazu draznigcego, innej broni ofensywnej lub defensywnej’, nalezacych do
klasy 13.

W dniu 21 maja 2002 r. na podstawie art. 57—62 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie
art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009) interwenient wniést do OHIM odwotanie od
decyzji Wydziatu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 8 listopada 2004 r. (zwana dalej ,,decyzja 2004 r.”) Druga Izba Odwo-
tawcza OHIM oddalita odwolanie i obcigzyla interwenienta kosztami postepowania.

Pismem zlozonym do sekretariatu Sadu w dniu 12 stycznia 2005 r. interwenient
wnidst zarejestrowana pod sygnatura T-6/05 skarge na decyzje z 2004 r.

Wyrokiem z dnia 6 wrze$nia 2006 r. w sprawie T-6/05 DEF-TEC Defense Technolo-
gy przeciwko OHIM - Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER
PROJECTOR), Zb.Orz. s. 11-2671 (zwanym dalej ,wyrokiem Sadu”), Sad stwierdzit
niewazno$¢ decyzji z dnia 2004 r.

W pkt 39 wyroku Sadu orzeczono, ze ,poniewaz [interwenient] nie [zakwestionowal]
przed Sadem swego statusu przedstawiciela wlasciciela znaku towarowego, nalezy
ustali¢, czy [interwenient otrzymal] zgode wlasciciela znaku towarowego na zlozenie
spornego wniosku o rejestracje”
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W pkt 46 wyroku Sadu przypomniano, ze ,w chwili zlozenia o$wiadczenia z dnia
1 czerwca 1996 r. [interwenienta] i spotke z Wyomingu taczyly rzeczywiste stosunki
handlowe, co stanowi okolicznos¢, ktéra moze wyjasnia¢, dlaczego poprzedni wta-
$ciciel zdecydowal sie na nieodptatne udzielenie zgody” Sad dodal, ze ,[w] kazdym
razie okoliczno$¢, ze taka zgoda moze ewentualnie stanowic¢ rzadko$¢, nie moze sama
w sobie podwazy¢ waznosci rzeczywiscie udzielonej zgody, tak jak to przyjeta Izba
Odwotawcza”

W pkt 48 wyroku Sadu orzeczono, ze o§wiadczenie z dnia 1 czerwca 1996 r. zawieralo
wyrazna, precyzyjng i bezwarunkowa zgode. Tymczasem jako ze zmiana wlasciciela
znaku towarowego nastapila w okresie miedzy dniem udzielenia zgody a dniem do-
konania zgloszenia wspdélnotowego znaku towarowego, Sad uznal, ze nalezy ustali¢,
czy zgoda byla wazna i czy interwenient mégt sie na nig powotad.

Sad ponadto zauwazyl w pkt 49 wyroku, ze ,,po dokonaniu blednego stwierdzenia, ze
o$wiadczenie z dnia 1 czerwca 1996 r. nie zawieralo wyraznej, precyzyjnej i bezwa-
runkowej zgody na zlozenie przez [interwenienta] wniosku o rejestracje omawianego
znaku towarowego, Izba Odwolawcza nie zajmowala sie juz zagadnieniem, czy wspo-
mniana zgoda pozostala w mocy po odsprzedazy aktywéw spétki z Wyomingu” Sad
uscislit, ze ,nie moze sie zatem wypowiedzie¢ w tym wzgledzie, poniewaz kwestia ta,
ktorej rozstrzygniecie $cisle zalezy od prawa znajdujacego zastosowane do stosunkéw
prawnych i handlowych miedzy stronami [umowy z dnia 19 maja 1995 r.], nie byla
rozpatrywana w postepowaniu przed OHIM”

Wreszcie w pkt 50 wyroku Sad uznal, ze ,Izba Odwotawcza powinna byla dokonaé
badania w §wietle prawa znajdujacego zastosowanie do istniejacych miedzy strona-
mi [umowy z dnia 19 maja 1995 r.] stosunkéw prawnych i handlowych, czy — a jesli
tak, to w jakim zakresie — wspomniane stosunki rzeczywiscie zostaly utrzymane po
odsprzedazy aktywdw spétki z Wyomingu, z takim skutkiem, ze [skarzaca] wstapi-
l[a] w prawa i ewentualnie obowiazki poprzedniego wlasciciela znaku towarowego”
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Sad doszed! do wniosku, ze ,[w] tym kontekscie to do Izby Odwotawczej naleza-
o okre$lenie w szczegdlnosci, czy zgoda otrzymana przez [interwenienta] w dniu
1 czerwca 1996 r. pozostala w mocy po odsprzedazy aktywéw spétki z Wyomingu’,
i ze ,,[w] przypadku potwierdzenia zgody Izba Odwolawcza powinna bytaby zbada¢,
czy w dniu zlozenia wniosku o rejestracje omawianego znaku towarowego [skarzaca]
pozostawal[a] zwigzan[a] ta zgoda” Sad wreszcie uznal, ze ,[g]dyby okazalo sie, ze
[skarzaca] nie byl[a] juz zwigzan[a] wspomniang zgoda, Izba Odwotawcza powinna
bylaby oceni¢, czy [interwenient mdgt] powota¢ si¢ na uzasadniona podstawe kom-
pensujaca brak takiej zgody”

W rezultacie Sad stwierdzil niewaznos$¢ decyzji z 2004 r. w zakresie, w jakim Izba
Odwotawcza blednie nie uwzglednita w niej wazno$ci zgody z dnia 1 czerwca 1996 r.

Decyzja z dnia 16 lutego 2007 r. prezydium izb odwotawczych OHIM przydzielito
sprawe Czwartej Izbie Odwotawczej. Sprawa zostata zarejestrowana pod sygnaturg
R 0493/2002-4.

Decyzja z dnia 4 maja 2009 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzjg”) Czwarta Izba Od-
wolawcza OHIM uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 21 marca 2002 r.,
oddalifa sprzeciw i obcigzyla skarzaca kosztami postepowania.

Co do istoty, w pierwszej kolejnosci, Izba Odwolawcza stwierdzita w odniesieniu
do kolidujacych ze soba znakéw towarowych, ze sporny znak towarowy byl bar-
dzo podobny do dwéch z trzech zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych zna-
kéw towarowych, tj. znakdéw towarowych nr nr 1885967 i 1763666 (zwanych dalej
»wczeéniejszymi znakami towarowymi”), poniewaz obejmowat ich elementy odréz-
niajace, a mianowicie przedstawienie orla i wyrazenie ,first defense” Ponadto Izba
Odwolawcza uznala, ze niektére towary, wobec ktérych uwzgledniono sprzeciw,
mianowicie ,bron defensywna na bazie gazu draznigcego” i ,inna bron ofensywna lub
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defensywna’, byly objete wczesniejszymi znakami towarowymi. Natomiast jej zda-
niem towary bedace ,bronia reczna i amunicja’; ktére nie byly objete wcze$niejszymi
znakami towarowymi, nie mialy charakteru podobnego do charakteru towaréw be-
dacych przedmiotem umowy z dnia 19 maja 1995 r., a mianowicie gazu pieprzowego
w aerozolu. O ile gaz pieprzowy w aerozolu ma bowiem za zadanie odparcie napast-
nikéw bez wyrzadzania powaznych urazéw fizycznych, o tyle towary interwenienta,
ktérymi sg ,bron reczna, amunicja i pociski’; sg albo bronia, albo towarami uzywany-
mi w broni palnej.

Izba Odwolawcza uznala, ze w swojej decyzji Wydzial Sprzeciwéw nie wskazal powo-
déw, dla ktérych wezesniejsze znaki towarowe pozwalaly na odrzucenie dokonanego
przez interwenienta zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego dla towaréw, kté-
rymi sa ,bron reczna, amunicja i pociski” Ponadto zauwazywszy, ze ochrona przy-
znana przez art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 rozciaga sie nie tylko na towary
i ustugi identyczne z towarami i ustugami wtasciciela przywolanego wcze$niejszego
znaku towarowego, ale réwniez na towary i uslugi, ktére sa $cisle z nimi powiaza-
ne lub réwnowazne pod wzgledem ekonomicznym, Izba Odwotawcza stwierdzifa,
iz w niniejszym przypadku towary takie jak bron reczna i amunicja, jako Ze nie sa
w oczywisty sposéb przedmiotem dziatalno$ci handlowej wlasciciela wczesniejszych
znakéw towarowych, nie byly objete tym przepisem.

W drugiej kolejnosci, co sie tyczy istnienia stosunku przedstawicielstwa w rozumie-
niu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, Izba Odwotawcza uznala, ze jest zwia-
zana wylacznie dokonana w wyroku Sadu kwalifikacja wynikajacego z umowy z dnia
19 maja 1995 r. stosunku miedzy spétka z Wyomingu i interwenientem, ktéry to sto-
sunek jest ,stosunkiem sp6tka mocodawca—agent” w rozumieniu tego przepisu, nato-
miast nie jest zwigzana stwierdzeniami Sadu dotyczacymi wynikajacych z tego konse-
kwencji, to znaczy sytuacja po nabyciu aktywéw spétki z Wyomingu przez skarzaca.
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Zdaniem Izby Odwotawczej nalezato odrzuci¢ podstawe sprzeciwu z art. 8 ust. 3 roz-
porzadzenia nr 207/2009, poniewaz stosunek przedstawicielstwa miedzy skarzaca
a interwenientem istnial wylacznie w wyniku kontynuacji de facto wczesniejszych
stosunkéw handlowych miedzy skarzaca a spétka z Wyomingu. W jej opinii przy
uwzglednieniu okolicznosci, ze nigdy nie zostata cofnieta zgoda udzielona interwe-
nientowi, kwestia jej skutecznoséci wobec skarzacej jest pozbawiona znaczenia. Po-
nadto podobnie jak w przypadku stosunku przedstawicielstwa, ktéry wiazat spotke
z Wyomingu i interwenienta, zgoda uzyskana w jego ramach nadal wywierata pewne
skutki po jego ustaniu. Izba Odwotawcza stwierdzita, ze Zrédlem praw wynikajacych
z art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 jest szczegélnie bliski stosunek miedzy da-
nymi stronami, a nie okolicznos¢, ze prawa do znakéw towarowych naleza do wtasci-
ciela. Z tego wzgledu skarzaca nie moze przywolywac tego przepisu z pominieciem
zgody, ktéra nigdy nie zostata cofnieta, powolujac sie na to, Ze jest nastepca prawnym
wlasciciela wcze$niejszych znakéw towarowych, skoro w wyniku przeniesienia praw
do wspomnianych znakéw towarowych nie mogto jej przystugiwac wiecej uprawnien
niz ich bytemu wlascicielowi.

Zdaniem Izby Odwolawczej skarzaca mogtaby to uczynic¢ tylko, gdyby sama stala sie
spotka mocodawca interwenienta. Tymczasem skarzaca nie powoluje sie na istnie-
nie jakiegokolwiek stosunku umownego miedzy stronami postepowania w sprawie
sprzeciwu, a o takim stosunku nie mozna wnioskowa¢ na podstawie okolicznosci,
ze skarzaca zachowywala sie tak, jakby nie doszlo do zadnej cesji aktywéw. Aby to
uczynié¢, skarzaca musiataby wykazaé, ze interwenient wiedzial, iz prowadzi interesy
z inng spéika.

Izba Odwotawcza stwierdzila, ze nawet przy zalozeniu, iz interwenient moze by¢
uznany za agenta skarzacej, jego dzialanie jest usprawiedliwione, gdyz zachowanie
skarzacej, dzialajacej stale, jakby nie nastapila zadna cesja, oraz niezawarcie przez
nig nowej umowy handlowej z druga strona oraz niewycofanie formalnie zgody jej
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poprzednika daly interwenientowi wystarczajace powody do uznania, ze miat on pra-
wo zglosi¢ znak towarowy w swoim wlasnym imieniu.

Stwierdziwszy, ze nie mozna uwzgledni¢ sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 3 roz-
porzadzenia nr 207/2009, na ktéry powoluje sie skarzaca, Izba Odwotawcza zbadata
wszystkie wcze$niejsze prawa i podstawy sprzeciwu, na ktére zasadnie powotywata
sie skarzaca, tzn. te dotyczace znakéw towarowych powszechnie znanych w rozumie-

niu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009. Uznala, ze nalezy je i sprzeciw w catosci
oddali¢.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

II - 1646



32

33

34

35

SAFARILAND PRZECIWKO OHIM — DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY (FIRST DEFENSE
AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Podczas rozprawy skarzgca uzupetnita swoje zadania, wnoszac, by interwenient
zostal obciazony kosztami postepowania na tej samej podstawie co OHIM.

Co do prawa

W uzasadnieniu skargi skarzaca powoluje sie na trzy zarzuty, z ktérych pierwszy do-
tyczy naruszenia art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, drugi — naruszenia art. 65
ust. 6 wspomnianego rozporzadzenia, a trzeci — naruszenia art. 63 ust. 2 oraz art. 75
i 76 tegoz rozporzadzenia.

Nalezy zbadac¢ po kolei zarzuty drugi, pierwszy i trzeci.
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1. W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia art. 65 ust. 6
rozporzgdzenia nr 207/2009

Argumenty stron

W ocenie skarzacej Izba Odwotawcza naruszyla art. 65 ust. 6 rozporzadzenia
nr 207/2009, poniewaz pomineta sentencje wyroku Sadu i w rezultacie jego zakres.
Skarzaca twierdzi, ze na podstawie tego przepisu Izba Odwotawcza byla zobowiazana
do wyciagniecia odpowiednich konsekwencji z sentencji wyroku Sadu i uzasadnienia,
na ktérym sie opieral, bez modyfikowania czy zmieniania zawartego w nim wywo-
du. Zdaniem skarzacej, gdyby Izba Odwotawcza poprawnie zastosowala sie do tresci
i ,wytycznych” wyroku Sadu, a ponadto rozpatrzyla kwestie podniesione przez ten
Sad, musiataby wydac¢ korzystna dla niej decyzje.

Skarzaca uwaza, ze okoliczno$¢, iz Sad w jasny sposdb uscislil, ze Izba Odwotawcza
powinna w szczegdlnosci ustalié, czy zgoda uzyskana w dniu 1 czerwca 1996 r. po-
zostala w mocy po odsprzedazy aktywoéw spotki z Wyomingu, powinna byta sklonic¢
Izbe Odwotawcza do wezwania stron postepowania w sprawie sprzeciwu do przed-
stawienia swoich stanowisk co do zagadnieli wyraZnie poruszonych w wyroku Sadu.
Nie badajac szczegélowo zagadnien roztrzgsanych przez Sad, a co wiecej, pomijajac
istnienie wiezi przedstawicielstwa, Izba Odwotawcza naruszyla zdaniem skarzacej
zasade dobrej administracji i przekroczyta uprawnienia przyznane jej na podstawie
wlasciwych przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009.

OHIM nie zgadza sie z argumentami skarzacej.
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Ocena Sqdu

Namocyart. 65 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009 OHIM jest obowiazany do podjecia
niezbednych srodkéw w celu zastosowania sie do orzeczenia sadu Unii Europejskiej.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wyrok stwierdzajacy niewazno$¢ aktu dziata
ze skutkiem ex tunc i w zwigzku z tym z moca wsteczna eliminuje ten akt z porzad-
ku prawnego [zob. wyrok Sadu z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie T-402/07 Kaul
przeciwko OHIM - Bayer (ARCOL), Zb.Orz. s. 1I-737, pkt 21 i przytoczone tam
orzecznictwo].

To samo orzecznictwo wskazuje, Ze aby podporzadkowac¢ sie wyrokowi stwierdzaja-
cemu niewazno$é¢ i zapewnic jego pelne wykonanie, instytucja bedaca autorem aktu,
ktérego niewazno$¢ zostata stwierdzona, jest zobowiazana do uwzglednienia nie tyl-
ko sentencji wyroku, ale réwniez uzasadnienia prowadzacego do jego wydania, ktére
stanowi nieodzowny element tego wyroku, w tym znaczeniu, ze jest niezbedne do
okreslenia doktadnego znaczenia tego, co zostalo orzeczone w sentencji. To wlasnie
uzasadnienie bowiem wskazuje z jednej strony konkretny przepis uznany za niezgod-
ny z prawem, a z drugiej strony przedstawia szczegétowo wzgledy, dla ktérych orze-
czono w sentencji niezgodnos¢ z prawem i ktore zainteresowana instytucja powinna
uwzglednié przy zastapieniu aktu, ktérego niewaznos¢ zostata stwierdzona (zob. ww.
wyrok w sprawie ARCOL, pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie w nastepstwie stwierdzenia niewazno$ci decyzji z 2004 r. wnie-
sione przez interwenienta odwotanie przed Izbe Odwotawcza ponownie podlegato
rozpatrzeniu. W celu zastosowania sie do cigzacego na nim na mocy art. 65 ust. 6
rozporzadzenia nr 207/2009 obowiazku podjecia niezbednych $rodkéw w celu za-
stosowania sie do orzeczenia Sadu OHIM byl zobowiazany doprowadzi¢ do tego,
by w przedmiocie odwotania zostata wydana nowa decyzja izby odwolawczej. Tak
sie faktycznie stato, poniewaz sprawa zostala przekazana Czwartej Izbie Odwolaw-
czej, ktéra wydala zaskarzona decyzje (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie ARCOL,
pkt 23).
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Skarzaca nie kwestionuje zgodnos$ci z prawem przekazania sprawy Czwartej Izbie
Odwotawczej. Podnosi natomiast, ze Izba Odwolawcza powinna w szczegélnosci
ustali¢, czy zgoda uzyskana w dniu 1 czerwca 1996 r. pozostata w mocy po odsprze-
dazy aktywéw spétki z Wyomingu.

Nalezy zauwazy¢, ze w niniejszym przypadku w swoim wyroku Sad nie wypowie-
dzial sie co do istnienia stosunku przedstawicielstwa miedzy stronami postgpowa-
nia w sprawie sprzeciwu, uzasadniajacego zastosowanie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009. Jak zauwazono bowiem w pkt 16 powyzej, Sad uznal, ze ze wzgledu na
brak zakwestionowania przez interwenienta swego statusu przedstawiciela wlascicie-
la znaku towarowego istotng kwestia jest ustalenie, czy interwenient otrzymat zgode
wlasciciela znaku towarowego na ztozenie spornego wniosku o rejestracje.

Nalezy stwierdzié, ze — podobnie jak stwierdzono to w stanowisku OHIM - do Sadu
zwrécono sie nie z kwestia dotyczaca istnienia stosunku przedstawicielstwa miedzy
stronami postepowania w sprawie sprzeciwu, ale z kwestia dotyczaca istnienia zgody
w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009. Sad nie mégl zatem prze-
prowadzi¢ z urzedu badania wymienionej w tym przepisie pierwszej z przestanek
stosowania.

Nie mozna zatem uznad, jak to podkre§la skarzaca, ze w braku zakwestionowania
przez strony postepowania w sprawie sprzeciwu istnienia stosunku przedstawiciel-
stwa miedzy nimi Sad podzielil poglad o istnieniu wspomnianego stosunku, w kt6-
rej to sytuacji Izba Odwotawcza bylaby zwigzana tg wykladnia i naruszylaby art. 65
ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009 poprzez wykluczenie stosowania art. 8 ust. 3 tegoz
rozporzadzenia.
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Nawet jesli w wyroku Sadu potwierdzono w pkt 48, ze ,w tym dniu” istniala wyrazna,
precyzyjna i bezwarunkowa zgoda, nie ma to zadnego wplywu na kwalifikacje sto-
sunku miedzy stronami postepowania w sprawie sprzeciwu. Jak podkreslit bowiem
OHIM, rozpatrywana zgoda zostala udzielona przez spétke mocodawce jej agentowi
w dniu 1 czerwca 1996 r. w ramach stosunkéw handlowych ustanowionych poprzez
umowe dystrybucyjna. To na podstawie tych stosunkéw Sad stwierdzil istnienie wy-
raznej, precyzyjnej i bezwarunkowej zgody w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009.

O ile bezsporne jest, ze wspomniany przepis mial zastosowanie do tych stosunkéw,
o tyle nie odnosi sie to do stosunku miedzy stronami postepowania w sprawie sprze-
ciwu. Ustalenie istnienia tej zgody nie nadawaloby Zadnego prawa skarzacej i nie
pozwalaloby jej automatycznie na powotywanie na swoja korzys¢ stosunku przed-
stawicielstwa w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009. W tym wzgle-
dzie nalezy przypomnieé, ze Sad zajal stanowisko co do istnienia zgody tylko jako
przestanki stosowania art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009. Co do kwestii, czy
skarzaca byla zwiazana ta zgoda, ktdrej autorem nie byla i ktéra zostata uzyskana
w ramach stosunku umownego jej nieobejmujacego, wymagata ona zbadania, czy sto-
sunek umowny miedzy stronami umowy z dnia 19 maja 1995 r. zostat przeniesiony na
skarzaca za posrednictwem cesji aktywow, ktéra jednakze byta objeta prawem wlasci-
wym dla umowy o cesji aktywow.

Z powyzszego wynika, ze [zba Odwotawcza byla obowiazana przeprowadzi¢ badanie
wszystkich przestanek wymaganych przez art. 8 ust.3 rozporzadzenia nr 207/2009,
w tym przestanki dotyczacej istnienia stosunku przedstawicielstwa, ktéry stanowi ko-
nieczny warunek wstepny dla przestanki zgody w odniesieniu do stosunku wiazgcego
nowego wlasciciela znakéw towarowych i interwenienta (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie ARCOL, pkt 38). Z tego wzgledu i wbrew temu, co podnosi skarzaca, Izba
Odwotawcza podjela niezbedne $rodki w celu zastosowania sie do wyroku Sadu.
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Z powyzszych rozwazan wynika, ze Izba Odwotawcza nie naruszyta art. 65 ust. 6 roz-
porzadzenia nr 207/2009, badajac istnienie stosunku przedstawicielstwa.

W rezultacie zarzut drugi nalezy oddali¢.

2. W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego art. 8 ust. 3 rozporzgdzenia
nr 207/2009

Argumenty stron

Skarzaca podnosi w istocie, ze Izba Odwolawcza naruszyla art. 8 ust. 3 rozporzadze-
nia nr 207/2009, poniewaz nie uznala, ze przepis ten przyznaje skarzacej prawo do
sprzeciwienia sie rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego przez interwenienta
w jego wlasnym imieniu.

Co sie tyczy, w pierwszej kolejnosci, towardw, do ktorych odnosi sie¢ wyzej wymie-
niony przepis, skarzaca podnosi, ze ,bron reczna, amunicja i pociski” sa podobne
do towaréw oznaczonych wczeéniejszymi znakami towarowymi przy uwzglednieniu
ich charakteru, jako ze towary te sa zwiazane z bezpieczenistwem oséb, ale takze ich
przeznaczenia oraz ich kanatéw dystrybucji.

Co sie tyczy, w drugiej kolejnosci, wymaganej zgody w rozumieniu art. 8 ust. 3 roz-
porzadzenia nr 207/2009, w ocenie skarzacej Izba Odwolawcza popetnita biad, od-
mawiajac uznania, ze zgoda poprzedniego wlasciciela znakéw towarowych, spo6tki
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z Wyomingu, nie pozostala w mocy po cesji aktywéw tej ostatniej w sposéb, kto-
ry moéglby wiaza¢ skarzaca. Twierdzi ona, ze w braku jakiejkolwiek akceptacji lub
wzmianki dotyczacej istnienia obciazajacego znaki towarowe prawa rzeczowego, na-
byla je w stanie, w jakim byly one wpisane do rejestru i uwidocznione w umowie
cesji aktywéw. W rezultacie skarzaca uwaza, ze nie jest zwiazana zgoda poprzednie-
go wlasciciela tych znakéw towarowych, dlatego ze zgloszenie do rejestracji zostalo
dokonane dopiero po przeniesieniu na nia znakéw towarowych. Ponadto podnosi, ze
w kazdym razie o$wiadczenie prezesa spélki z Wyomingu z dnia 1 czerwca 1996 r.
zawieralo tylko zrzeczenie sie wlasciciela prawa do sprzeciwienia sie¢ dokonaniu zglo-
szenia wspdlnotowego znaku towarowego przez jego agenta na danym obszarze i wy-
wieralo tylko skutek wzgledny miedzy stronami umowy cesji aktywow.

Ponadto skarzaca wskazuje, Ze nie bedac nastepca prawnym spétki z Wyomingu,
ktéra nadal istnieje, jest w odniesieniu do wspomnianej spétki tylko strona trzecis,
ktéra nabyla pewne jej aktywa, w tym prawa do wcze$niejszych znakéw towarowych.
Ponadto zdaniem skarzacej interwenient nie przedstawil dowodéw wykazujacych, ze
uzyskal zgode skarzacej na zarejestrowanie spornego znaku towarowego, i nie moze
niczym usprawiedliwi¢ tego zarejestrowania przy braku wspomnianej zgody.

Skarzaca utrzymuje wreszcie, ze nawet jeéli zgoda zostata udzielona, jej skutki byly
ograniczone do czasu trwania wiezi przedstawicielstwa, po zakonczeniu ktérego zgo-
da zostata milczaco cofnigta réwnoczesnie z wiezia przedstawicielstwa zgodnie z pa-
remig rebus sic stantibus. Skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza popetnita oczywisty
btad w ocenie, uznajac, iz interwenient nigdy nie uzyskat wskazéwki co do okoliczno-
$ci, ze wlasciciel znaku towarowego nie wyrazit zgody na rejestracje znaku towaro-
wego, biorac pod uwage to, ze wniosta ona sprzeciw wobec rejestracji wspélnotowego
znaku towarowego.

OHIM i interwenient nie zgadzaja sie z argumentami skarzacej.
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Ocena Sqdu

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze chociaz Izba Odwotawcza oddalita sprzeciw w od-
niesieniu do wszystkich podstaw, na ktére powolala sie skarzaca w ramach niniejszej
skargi, skarzaca podwaza zaskarzona decyzje tylko w odniesieniu do wykladni art. 8
ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

Decyzja w rezultacie stala si¢ ostateczna w zakresie, w jakim Izba Odwotawcza od-
dalifa w niej podstawe sprzeciwu dotyczacg naruszenia art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 207/2009 w odniesieniu do powszechnie znanych znakéw towarowych i niezare-
jestrowanych praw do oznaczenn FIRST DEFENSE AND DESIGN i FIRST DEFENSE
oraz nazwy handlowej FIRST DEFENSE.

Nalezy nastepnie przypomnie¢, ze zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009
znaku towarowego nie rejestruje sie, w przypadku gdy agent lub przedstawiciel wta-
$ciciela znaku towarowego wystepuje o rejestracje na swoja rzecz bez zgody wlasci-
ciela, chyba ze agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje dziatanie.

Z brzmienia tego przepisu wynika, ze aby sprzeciw na tej podstawie odniést skutek,
konieczne jest, po pierwsze, by wnoszacy sprzeciw byl wlascicielem wcze$niejszego
znaku towarowego, po drugie, by zglaszajacy znak towarowy byl w danej chwili lub
wczesniej przedstawicielem wlasciciela znaku towarowego, po trzecie, by zglaszanie
zostato dokonane w imieniu agenta lub przedstawiciela bez zgody wlasciciela i bez
istnienia usankcjonowanych prawnie powodéw usprawiedliwiajacych dziatania agen-
ta lub reprezentanta, a po czwarte, by zgloszenie dotyczylo zasadniczo oznaczen i to-
wardw identycznych lub podobnych. Przestanki te musza zosta¢ spetnione lacznie.

II - 1654



62

63

64

SAFARILAND PRZECIWKO OHIM — DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY (FIRST DEFENSE

AEROSOL PEPPER PROJECTOR)
Z tego wzgledu nalezy zbadad, czy w niniejszym przypadku zostaly spelnione prze-
stanki wymagane na podstawie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

W przedmiocie przeslanki pierwszej, dotyczacej wlasnosci wezesniejszych znakéw
towarowych

Nalezy zauwazy¢ w tym wzgledzie, Ze skarzaca nabyla poprzez odkupienie aktywéw
spo6tki z Wyomingu prawa do amerykanskich znakéw towarowych, ktére obejmuja
zgloszony do rejestracji znak towarowy. Jest ona zatem wlascicielem wczes$niejszych
znakéw towarowych w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, czego
zreszta interwenient nie podwaza.

W przedmiocie przestanki drugiej, dotyczacej istnienia stosunku przedstawicielstwa

W odniesieniu do terminéw ,agent” i ,przedstawiciel’, uzytych w art. 8 ust. 3 rozpo-
rzadzenia nr 207/2009, nalezy uzna¢ — na wzoér tego, co przewiduja wytyczne doty-
czace postepowania w sprawie sprzeciwu przed OHIM w zakresie dotyczacym nie-
uprawnionego zgloszenia przez agentéw wlasciciela znaku towarowego — Ze terminy
te powinny by¢ interpretowane w sposéb rozszerzajacy, tak by objete nimi zostaly
wszelkie formy stosunkéw oparte na porozumieniu umownym, zgodnie z ktérym
jedna ze stron reprezentuje interesy drugiej, i to niezaleznie od kwalifikacji stosun-
ku umownego ustanowionego miedzy wilascicielem lub zleceniodawca a zglaszaja-
cym wspdlnotowy znak towarowy. Wedtug tych wytycznych dla celéw art. 8 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009 wystarczy, by miedzy stronami istnialo porozumienie
o wspoéldzialaniu handlowym mogace tworzy¢ stosunek oparty na zaufaniu poprzez
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nalozenie na zglaszajacego, wyraznie lub w sposéb dorozumiany, ogélnego obowiaz-
ku opartego na zaufaniu i lojalno$ci w odniesieniu do intereséw wlasciciela znaku
towarowego. Jednakze musi istnie¢ porozumienie miedzy stronami. Jesli zglaszajacy
dziala catkiem niezaleznie i nie zostal ustanowiony zaden stosunek z wlascicielem,
nie moze by¢ uznany za agenta w rozumieniu art. 8 ust. 3 wspomnianego rozporza-
dzenia. Zatem zwykly kupujacy lub klient wlasciciela nie moze by¢ uznany za ,agen-
ta” lub ,przedstawiciela” dla celéw art. 8 ust. 3 tegoz rozporzadzenia, gdyz osoby te
nie sa zwigzane zadnym szczegdlnym obowiazkiem opartym na zaufaniu wobec wta-
$ciciela wspdlnotowego znaku towarowego.

Co sie tyczy ustania stosunku umownego w chwili dokonania zgloszenia znaku to-
warowego, nalezy uznaé — jak to wynika réwniez z wyzej wspomnianych wytycznych
— ze nie jest konieczne, by umowa zawarta miedzy stronami nadal obowiazywata
w chwili dokonywania zgloszenia znaku towarowego, i ze art. 8 ust. 3 rozporzadze-
nia nr 207/2009 ma zastosowanie réwniez do umoéw, ktéry wygasty przed dniem do-
konania zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego, pod warunkiem ze termin,
ktory uplynal, pozwala w spos6b uzasadniony zakladad, iz nadal istnial obowiazek
oparty na zaufaniu i obowigzek poufnosci podczas dokonywania zgloszenia wspélno-
towego znaku towarowego. Ta rozszerzajaca wykladnia art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009 ma na celu ochrone wlasciciela nawet po ustaniu stosunku umownego,
z ktérego wynikal obowiazek oparty na zaufaniu.

W niniejszej sprawie, o ile skarzaca wydaje si¢ w skardze podwaza¢ wniosek Izby
Odwolawczej, zgodnie z ktérym nie istnial zaden stosunek przedstawicielstwa mie-
dzy stronami postepowania w sprawie sprzeciwu w rozumieniu art. 8 ust. 3 wspo-
mnianego rozporzadzenia, o tyle nalezy stwierdzi¢, ze nie przedstawita ona zadnego
argumentu na poparcie swojego stanowiska w tym wzgledzie. Podnosi ona tylko, ze
w pkt 39 wyroku Sadu ,bardzo stusznie uznano, ze istniata wiez przedstawicielstwa
i nie bylo to przedmiotem sporu miedzy stronami” Tymczasem taki argument nie
moze by¢ uwzgledniony w $wietle rozwazan widniejacych w pkt 45 i 46 powyze;j.

II - 1656



67

68

69

SAFARILAND PRZECIWKO OHIM — DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY (FIRST DEFENSE
AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze — jak Izba Odwotawcza stusznie uznata w pkt 41
zaskarzonej decyzji — ciezar dowodu istnienia stosunku przedstawicielstwa spoczywa
na skarzgcej. Tymczasem trzeba stwierdzi¢, ze w toku postepowania w sprawie sprze-
ciwu nie zostal przedstawiony przez skarzaca zaden dowéd wykazujacy istnienie ta-
kiego stosunku. O ile wprawdzie skarzaca przedstawita faktury i zamoéwienia, ktére
zostaly do niej skierowane, a na podstawie ktérych w innych okoliczno$ciach mozna
by zaktada¢ istnienie umowy handlowej migedzy stronami postepowania w sprawie
sprzeciwu, o tyle materialy te nie wykazuja, ze interwenient dziatal na rachunek skar-
zacej, ale po$wiadczaja po prostu istnienie stosunku sprzedawca—klient, ktéry mégt
zosta¢ ustanowiony bez uprzedniego porozumienia miedzy nimi. Taki stosunek nie
wystarcza do tego, aby mial zastosowanie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

W ten sam sposéb przedstawione przez skarzaca w ramach postepowania w sprawie
sprzeciwu zlozone pod przysiega o$wiadczenie dyrektor generalnej Defense Tech-
nology Corporation of America, zgodnie z ktérym spétka ta jest tozsama ze spolka
z Wyomingu, nie moze stanowi¢ dowodu dotyczacego charakteru stosunku wiazgce-
go strony postepowania w sprawie sprzeciwu. Okoliczno$é, ze skarzaca kontynuuje
dziatalno$¢ spétki z Wyomingu pod ta sama nazwa, wynika bowiem tylko z cesji ak-
tywéw, ktéra obejmowata nazwe handlowa przenoszacego. Okoliczno$¢, ze tworzy
to wrazenie, iz chodzi o te sama spoélke, nie wystarcza do stwierdzenia rzeczywiste-
go istnienia miedzy skarzaca a interwenientem stosunkéw handlowych, ktére moga
by¢ zréwnane ze stosunkiem w rodzaju stosunku wiazacego sp6tke mocodawce z jej
agentem.

Z tego wzgledu nalezy uzna¢d, ze — jak stwierdzita to Izba Odwolawcza w pkt 45
zaskarzonej decyzji — te materialy nie pozwalaja na wykazanie istnienia stosunku
przedstawicielstwa w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009. Ponadto
w toku postepowania w sprawie sprzeciwu skarzaca w zaden sposéb nie powotlala sie
na nowa umowe z interwenientem.
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W braku dowoddéw wykazujacych, ze miedzy stronami postepowania w sprawie sprze-
ciwu zostata zawarta umowa handlowa w rodzaju umowy wiazacej sp6tke mocodaw-
ce z jej agentem, a takze dowodu, ze interwenient dzialat na rachunek skarzacej, a nie
w sposéb niezalezny, Izba Odwotawcza stusznie uznala, ze taki stosunek nie istniat
iz tego wzgledu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 nie mial zastosowania.

Nawet przyjecie zalozenia, ze udzielona przez interwenienta zgoda wygasta w chwi-
li ustania stosunku przedstawicielstwa, w ktérym znajdowala swoja racje bytu, nie
miatoby wplywu na zgodno$¢ z prawem zaskarzonej decyzji, a w szczegdlnosci na
okoliczno$¢, ze skarzaca nie moze si¢ powolywacé na art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009 ze wzgledu na brak stosunku przedstawicielstwa miedzy nia a interwe-
nientem w rozumieniu tego przepisu.

Co sie tyczy kwestii przeniesienia na skarzaca stosunku umownego miedzy stronami
umowy z dnia 19 maja 1995 r., nalezy przypomnie¢, ze umowa cesji aktywow oznacza
przeniesienie praw i obowigzkéw podmiotu zbywanego na nabywce. W niniejszym
przypadku z umowy cesji aktywédw wynika, ze wsréd tych praw byly takze prawa do
wczesniejszych znakéw towarowych, ktérych skarzaca stala sie wlascicielem. Tym-
czasem umowa nie wspomina o istnieniu umowy dystrybucyjnej z interwenientem ani
o istnieniu prawa do znakéw towarowych. Jak to Izba Odwolawcza uznata w pkt 35
zaskarzonej decyzji, ,skarzaca nie sugeruje, ze sytuacja dotyczaca dziatalno$ci han-
dlowej w Europie lub praw do dokonania zgloszen znakéw towarowych byta wyraznie
uregulowana w umowie odkupu aktywow”. W tym wzgledzie, jak stusznie zauwazono
w pkt 53 zaskarzonej decyzji, ,wszelkie prawa wykraczajace [poza wlasno$¢ znaku
towarowego] wynikalyby nie z cesji praw z (uprzedniej) spétki mocodawcy na osobe
trzecia, ale z charakteru stosunku, jaki [interwenient] utrzymywat ze spétka amery-
kaniska, od ktérej otrzymywal towar sprzedawany przez siebie w Europie”
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Wynika z tego, ze poniewaz skarzaca nie przestawita dowodu zawarcia z interwe-

nientem umowy w rodzaju umowy wiazacej spotke mocodawce z jej agentem, nie

moze ona skorzystac z ochrony przyznanej w art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009

i na tej podstawie przeciwstawic sie rejestracji spornego znaku towarowego wylacz-

nie ze wzgledu na swdj status wlasciciela wezesniejszych znakéow towarowych.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy uznad, ze Izba Odwotawcza stusznie
stwierdzila, Ze nie zostala spelniona wymagana przez art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009 przestanka dotyczaca istnienia wiezi przedstawicielstwa, tak ze przepis
ten nie ma zastosowania. W rezultacie nalezy oddali¢ zarzut pierwszy bez koniecz-
no$ci badania argumentéw wysunietych przez skarzaca w odniesieniu do pozostalych
przestanek, w tym tych dotyczacych podobienistwa towarédw objetych przez koliduja-
ce ze soba znaki towarowe.

3. W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczgcego naruszemia prawa do bycia
wystuchanym, a takze art. 63 ust. 2 oraz art. 75 i 76 rozporzgdzenia nr 207/2009

Argumenty stron

W ocenie skarzacej Izba Odwotawcza naruszyla art. 63 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009 w zakresie, w jakim nie wezwata stron postepowania w sprawie sprze-
ciwu do przedstawienia uwag w nastepstwie ponownego otwarcia postepowania ze
wzgledu na orzeczone w wyroku Sadu stwierdzenie niewazno$ci decyzji z 2004 r.
Ponadto skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza naruszyla jej prawo do bycia wy-
stuchang i jej prawo do obrony, ktérych ochrona zapewniona jest przez art. 75 roz-
porzadzenia nr 207/2009, gdyz po pierwsze, nie dala jej mozliwosci przedstawienia
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uwag w odniesieniu do wyroku Sadu przez wydaniem nowej decyzji, a po drugie, nie
zbadala argumentéw i dowoddéw w catosci.

OHIM nie zgadza si¢ z argumentami skarzacej.

Ocena Sadu

Niniejszy zarzut dzieli sie na trzy cze$ci, z ktorych pierwsza dotyczy naruszenia
art. 63 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, druga — naruszenia art. 75 wspomnianego
rozporzadzenia, a trzecia — naruszenia art. 76 tegoz rozporzadzenia.

W przedmiocie czesci pierwszej i drugiej zarzutu trzeciego

Co sie tyczy dwdch pierwszych czesci tego zarzutu, ktére nalezy zbadaé Iacznie, trze-
ba zauwazy¢, ze skarzaca zarzuca w istocie Izbie Odwolawczej naruszenie jej prawa
do obrony oraz jej prawa do bycia wystuchana poprzez brak zebrania przed wydaniem
zaskarzonej decyzji uwag stron postepowania w sprawie sprzeciwu na temat wyroku
Sadu. Jesli chodzi o argument przytoczony przez skarzaca w ramach drugiej czesci
tego zarzutu, zgodnie z ktéra jej uwagi nie zostaly w wystarczajacy sposob wziete pod
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uwage przez Izbe Odwolawczg, zostanie on zbadany w ramach oceny uzasadnienia
zaskarzonej decyzji (zob. pkt 89—-96 ponizej).

— W przedmiocie prawa stron postepowania w sprawie sprzeciwu do bycia
wystuchanymi co do interpretacji wyroku Sadu

Zgodnie z art. 75 rozporzadzenia nr 207/2009 decyzje OHIM opieraja sie wylacz-
nie na podstawach, w odniesieniu do ktérych strony mialy mozliwo$¢ przedstawie-
nia swoich uwag. Przepis ten wyraza we wspdlnotowym prawie znakéw towarowych
0gblng zasade ochrony prawa do obrony [wyrok Sadu z dnia 15 wrze$nia 2005 r.
w sprawie T-320/03 Citicorp przeciwko OHIM (LIVE RICHLY), Zb.Orz. s. 11-3411,
pkt 21]. W mysl tej ogdlnej zasady prawa wspdélnotowego adresatom decyzji wladz
publicznych, ktére w istotny sposéb wplywaja na ich interesy, powinno si¢ umozli-
wic nalezyte przedstawienie ich stanowiska [wyrok Trybunatu z dnia 23 pazdziernika
1974 r. w sprawie 17/74 Transocean Marine Point przeciwko Komisji, Rec. s. 1063,
pkt 15; wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistyk
przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. s. I1-683, pkt 21; ww. wyroki: w sprawie LIVE
RICHLY, pkt 22; w sprawie ARCOL, pkt 55].

Prawo do bycia wystuchanym rozciaga sie na wszystkie okolicznosci stanu faktyczne-
go lub prawnego, ktére stanowia podstawe decyzji, jednakze nie na ostateczne stano-
wisko, ktdére organ administracji wydaje sie zajmowaé [wyrok Sadu z dnia 3 grudnia
2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec. s. II-5167, pkt 75;
ww. wyrok w sprawie ARCOL, pkt 55].

W niniejszym przypadku z akt OHIM nie wynika, by strony postepowania w sprawie
sprzeciwu zostaly wezwane do przedstawienia uwag w odniesieniu do wyroku Sadu
po przekazaniu sprawy. OHIM doreczyt im po prosu pismem z dnia 23 lutego 2007 r.
decyzje prezydium izb odwotawczych z dnia 16 lutego 2007 r. dotyczgca przydzielenia
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sprawy Czwartej Izbie Odwolawczej na podstawie art. 1d rozporzadzenia Komisji
(WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiajacego regulamin wewnetrzny izb
odwotawczych OHIM (Dz.U. L 28, s. 11), zmienionego rozporzadzeniem Komisji
(WE) nr 2082/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. (Dz.U. L 360, s. 8).

W odpowiedzi na to doreczenie skarzaca, pismem z dnia 10 czerwca 2008 r., i inter-
wenient, pismem z dnia 25 listopada 2008 r., zwrdcili sie o informacje co do stanu
postepowania. OHIM potwierdzil odbiér wspomnianych pism, odpowiednio, w dniu
26 czerwca i 1 grudnia 2008 r. i powiadomit strony postepowania w sprawie sprzeci-
wu o przekazaniu ich do Czwartej Izby Odwolawczej. Pismem z dnia 5 maja 2009 r.
OHIM powiadomil strony postepowania w sprawie sprzeciwu o zaskarzonej decyzji.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze ani w rozporzadzeniu nr 207/2009, ani w roz-
porzadzeniu Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacym roz-
porzadzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1) nie jest przewidziane zadne szczegélne po-
stepowanie w razie stwierdzenia przez Sad niewazno$ci decyzji i przekazania sprawy
izbom odwolawczym i ze w rezultacie nie ma obowigzku ponownego wysluchania
danych stron. Obowiazek taki mégtby wynika¢ tylko z ogdlnej zasady prawa wspdl-
notowego poszanowania prawa do obrony, okreslonej w art. 75 zadanie drugie rozpo-
rzadzenia nr 207/2009.

Tymczasem wbrew temu, co twierdzi skarzaca, art. 75 zdanie drugie nie wymaga
w zaden sposdb, by w nastepstwie ponownego podjecia postepowania przed OHIM
po stwierdzeniu przez Sad niewazno$ci decyzji izb odwolawczych skarzaca byta
ponownie wezwana do przedstawienia uwag w odniesieniu do kwestii prawnych
i faktycznych, co do ktérych miala juz pelna mozliwo$¢ wypowiedzenia si¢ w toku
uprzednio prowadzonej procedury pisemnej, gdyz akta sprawy w tym wzgledzie
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zostaly przejete w stanie niezmienionym przez Czwarta Izbe Odwolawcza (zob. po-
dobnie postanowienie Trybunatu z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie C-193/09 P Kaul
przeciwko OHIM, niepublikowane w Zbiorze, pkt 60).

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze w toku postepowania, ktére zakonczylo sie
wydaniem decyzji z 2004 r., skarzaca miala mozliwo$¢ przedstawia swoich uwag do-
tyczacych wszystkich aspektéw sprzeciwu, ktdry wniosla na podstawie art. 8 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009, w tym istnienia stosunku przedstawicielstwa. Ponad-
to z zaskarzonej decyzji w zaden sposdb nie wynika, ze Czwarta Izba Odwolawcza
oparla sie na okolicznosciach stanu faktycznego i prawnego innych od tych, ktérymi
dysponowala Izba Odwolawcza w chwili wydania decyzji z 2004 r. (zob. podobnie
ww. postanowienie w sprawie Kaul przeciwko OHIM, pkt 59).

Co wiecej, nalezy przypomnie¢, ze zaskarzona decyzja opiera sie na okolicznosciach
stanu faktycznego i prawnego, co do ktérych uwagi stron postepowania w sprawie
sprzeciwu zostaly w wystarczajacy sposdéb zebrane w ramach postepowania admini-
stracyjnego poprzedzajacego wydanie decyzji z 2004 r.

W tych okoliczno$ciach tym bardziej nie mozna twierdzi¢, ze Izba Odwotawcza na-
ruszyla art. 63 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, przewidujacy, ze wzywa ona stro-
ny, tak czesto jak to jest konieczne, do przedstawiania uwag dotyczacych materiatéw
przekazanych przez inne strony lub izbe.
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Zatem ani art. 75 zdanie drugie rozporzadzenia nr 207/2009, ani art. 63 ust. 2 wspo-
mnianego rozporzadzenia, ani art. 65 ust. 6 tegoz rozporzadzenia nie wymagaly, by
skarzaca byla wystuchana co do konsekwencji, jakie nalezalo wyciagna¢ z wyroku
Sadu (zob. podobnie ww. postanowienie w sprawie Kaul przeciwko OHIM, pkt 62).

— W przedmiocie uzasadnienia zaskarzonej decyzji

Co sie tyczy w szczegblno$ci argumentu skarzacej przytoczonego w ramach drugiej
cze$ci zarzutu trzeciego, zgodnie z ktérg jej uwagi nie zostaly w wystarczajacy spo-
s6b wziete pod uwage przez Izbe Odwotawcza, nalezy stwierdzi¢, ze twierdzac tak,
skarzaca zarzuca w rzeczywisto$ci Izbie Odwotawczej brak uzasadnienia zaskarzonej
decyzji w wymaganym prawem zakresie poprzez nieodniesienie si¢ do wszystkich jej
argumentow.

Zgodnie z art. 75 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 207/2009 decyzje OHIM zawie-
raja uzasadnienie. Zgodnie z orzecznictwem obowiazek ten ma taki sam zakres jak
w przypadku obowigzku uzasadnienia ustanowionego na mocy art. 253 WE i jego
celem jest, po pierwsze, umozliwienie zainteresowanym zapoznania sie z motywami
wydania danego aktu, tak by mieli oni mozliwo$¢ obrony swoich praw, i po drugie,
umozliwienie sagdowi Unii przeprowadzenia kontroli zgodnosci z prawem decyzji
[zob. wyrok z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawach polaczonych T-124/02 i T-156/02
Sunrider przeciwko OHIM - Vitakraft-Werke Withrmann i Friesland Brands
(VITATASTE i METABALANCE 44), Rec. s. 1I-1149, pkt 72, 73 i przytoczone tam
orzecznictwo].
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Z orzecznictwa tego wynika, ze kwestia, czy uzasadnienie decyzji spelnia te wymogi,
winna by¢ oceniana nie tylko na podstawie brzmienia tej decyzji, ale réwniez z uwagi
na jej kontekst i cato$¢ zasad prawnych regulujacych dana dziedzine (zob. ww. wyrok
w sprawach potaczonych VITATASTE i METABALANCE 44, pkt 73 i przytoczone
tam orzecznictwo).

Nie mozna jednak takze wymaga¢ od izb odwotawczych, by przedstawialy wyjasnie-
nie, ktére podejmowaloby w sposéb wyczerpujacy punkt po punkcie argumentacje
przedstawiona przez strony sporu. Uzasadnienie moze zatem by¢ dorozumiane, pod
warunkiem ze umozliwia ono zainteresowanym poznanie przyczyn, dla ktérych zo-
stata wydana taka decyzja izby odwotawczej, a wlasciwemu sadowi dostarcza elemen-
téw wystarczajacych do dokonania kontroli (zob. analogicznie wyroki Trybunatu:
z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawach potaczonych C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P,
C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 P Aalborg Portland i in. przeciwko Komisji, Rec.
s. [-123, pkt 372; z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie C-3/06 P Groupe Danone przeciw-
ko Komisji, Zb.Orz. s. I-1331, pkt 46).

Z jednej strony nalezy zauwazy¢ — jak wynika z pkt 19 i 22 zaskarzonej decyzji, do-
tyczacych identycznosci i podobienstwa towaréw objetych wczesniejszymi znakami
towarowymi, z pkt 35, dotyczacego praw nabytych przez skarzaca w nastepstwie od-
kupienia aktywoéw spotki z Wyomingu, a wreszcie z pkt 41-46 tej decyzji, dotycza-
cych kwestii istnienia stosunku przedstawicielstwa miedzy stronami postepowania
w sprawie sprzeciwu — ze Izba Odwotawcza przeprowadzila analize argumentéw
i dowodéw przedstawionych przez wspomniane strony w ramach postepowania ad-
ministracyjnego. W szczegdlnosci Izba Odwolawcza uznata w pkt 41 i 42 zaskarzonej
decyzji, ze skarzaca powinna podnie$¢ i w razie potrzeby udowodni¢ okolicznosci
faktyczne mogace wykazac istnienie stosunku w rodzaju stosunku wiazacego spétke
mocodawce z jej agentem nie tylko miedzy interwenientem a spétka z Wyomingu do
sierpnia 1996 r., ale takze miedzy interwenientem a sama skarzaca od sierpnia 1996 r.
do lata 1997 r. lub najpézniej do wrzeénia 1997 r., czego skarzgca nie uczynita.
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Wynika z tego, ze Izba Odwotawcza bez naruszenia ciazgcego na niej obowiazku uza-
sadnienia dokonata oceny tresci argumentéw przytoczonych przez skarzaca i mocy
dowodowej srodkéw dowodowych przedstawionych na ich poparcie w celu stwier-
dzenia istnienia stosunku przedstawicielstwa miedzy stronami postepowania w spra-
wie sprzeciwu i ze ich nie uwzglednita.

Z drugiej strony nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca w zaden sposdb nie sprecyzowala,
jakie argumenty zostaly rzekomo pominiete przez Izbe Odwolawcza w zaskarzonej
decyzji.

Wynika z tego, ze zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 93 powyzej Izba
Odwotawcza nie naruszyla cigzacego na niej obowiazku uzasadnienia. W rezultacie
dwie pierwsze cze$ci zarzutu trzeciego nalezy oddali¢.

W przedmiocie trzeciej cze$ci zarzutu trzeciego

Na mocy art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 w trakcie postepowania OHIM
bada stan faktyczny z urzedu; jednakze w postepowaniu odnoszacym sie do wzgled-
nych podstaw odmowy rejestracji OHIM ogranicza sie¢ w tym badaniu do stanu fak-
tycznego, dowodéw i argumentéw przedstawionych przez strony oraz poszukiwane-
go zados$c¢uczynienia. Artykul 76 ust. 2 tegoz rozporzadzenia przewiduje, ze OHIM
moze nie wzig¢ pod uwage stanu faktycznego lub dowodéw, ktérych zainteresowane
strony nie przedstawily w odpowiednim terminie.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze skarzaca nie wysuneta zadnego konkretnego
argumentu mogacego wigzac si¢ z naruszeniem art. 76 rozporzadzenia nr 207/2009.
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Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 21 akapit pierwszy statutu Trybunatu Spra-
wiedliwosci Unii Europejskiej, majacego zastosowanie do postepowania przed Sadem
zgodnie z art. 53 akapit pierwszy tego statutu, i art. 44 § 1 lit. ¢) regulaminu postepo-
wania przed Sadem, skarga powinna zawiera¢ wskazanie przedmiotu sporu i zwiezte
przedstawienie powotanych zarzutéw. Elementy te powinny by¢ wystarczajaco jasne
i doktadne, by umozliwi¢ stronie pozwanej przygotowanie jej obrony, a Sadowi wyda-
nie rozstrzygniecia w przedmiocie skargi, w razie potrzeby bez dodatkowych infor-
macji na jej poparcie. W celu zapewnienia bezpieczenistwa prawnego i dobrej admi-
nistracji wymiarem sprawiedliwosci do tego, by skarga byla dopuszczalna, konieczne
jest, by istotne okolicznosci faktyczne i prawne, na ktérych zostata oparta, wynikaly,
cho¢by w sposob zwiezly, lecz spéjny i zrozumialy, z samej tresci skargi (postanowie-
nia Sadu: z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie T-85/92 De Hoe przeciwko Komisji,
Rec. s. [1-523, pkt 20; z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie T-154/98 Asia Motor France
i in. przeciwko Komisji, Rec. s. II-1703, pkt 49; wyrok Sadu z dnia 15 czerwca 1999 r.
w sprawie T-277/97 Ismeri Europa przeciwko Trybunatowi Obrachunkowemu,
Rec. s. [1-1825, pkt 28, 29).

Ze wzgledu na to, ze skarzaca powoluje si¢ na naruszenie art. 76 rozporzadzenia
nr 207/2009 w sposéb ogélny, nie opierajac sie na konkretnych argumentach, nalezy
odrzuci¢ trzecia cze$¢ niniejszego zarzutu jako niedopuszczalng.

W kazdym razie, nawet zakladajac, Ze argument ten mdglby by¢ interpretowany
w ten sposdb, iz skarzaca zarzuca, ze zaskarzona decyzja nie zostala oparta na oko-
licznosciach stanu faktycznego i prawnego przytoczonych przez strony postepowa-
nia w sprawie sprzeciwu, poniewaz w decyzji tej stwierdzono nieistnienie stosunku
przedstawicielstwa wymaganego przez art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, na-
lezy argument ten oddali¢ jako bezzasadny w $wietle rozwazan przeprowadzonych
w ramach zarzutu dotyczacego naruszenia art. 75 zdanie drugie wspomnianego
rozporzadzenia.

Ponadto, jak zostalo stwierdzone podczas analizy zarzutu drugiego, dotyczacego na-
ruszenia art. 65 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. pkt 42-50 powyzej), Izba
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Odwotawcza stusznie uznala, ze Sad nie wypowiedziat sie co do istnienia stosunku
przedstawicielstwa miedzy stronami postepowania w sprawie sprzeciwu, uzasad-
niajacego zastosowanie art. 8 ust. 3 tegoz rozporzadzenia, i przeprowadzila badanie
wszystkich przestanek przewidzianych w tym przepisie.

Poza tym nalezy zauwazy¢, ze Izba Odwolawcza nie podniosta nowych podstaw od-
mowy rejestracji, ale oparfa swoja ocene na podniesionej przez skarzaca wzglednej
podstawie odmowy rejestracji, dotyczacej naruszenia art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009. Strony postepowania w sprawie sprzeciwu w sposéb wystarczajacy wy-
powiedzialy sie co do stosowania tego przepisu w toku postepowania administracyj-
nego poprzedzajacego wydanie decyzji z 2004 r. i nie bylo z tego wzgledu potrzeby
ich ponownego wystuchania co do elementéw oceny, ktére doprowadzity do wydania
zaskarzonej decyzji. Tym samym Izba Odwotawcza wydala zaskarzong decyzje, nie
naruszajac rozporzadzenia nr 207/2009.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy zarzut trzeci w cze$ci odrzucié, a w czesci
oddalic¢ i z tego wzgledu skarge w czesci odrzuci¢, a w czesci oddalié.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania kosztami zostaje obciazona, na z3-
danie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrata
sprawe nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM i interwenienta — obciazy¢ ja kosztami.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (6sma izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje w czesci odrzucona, a w cze$ci oddalona.

2) Safariland LLC pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Urzad
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) i przez DEF-TEC Defense Technology GmbH.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 kwietnia 2011 r.
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