IMAGINATION TECHNOLOGIES PRZECIWKO OHIM
WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 11 czerwca 2009 r.*

W sprawie C-542/07 P

majacej za przedmiot odwotanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci,
wniesione w dniu 30 listopada 2007 r.,

Imagination Technologies Ltd, z siedzibg w Kings Langley, Hertfordshire
(Zjednoczone Krolestwo), reprezentowana przez M. Edenborough, barrister,
umocowanego przez P. Brownlowa i N. Jenkinsa, solicitors,

wnoszaca odwolanie,

w ktérej druga strong postepowania jest:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory),
reprezentowany przez D. Botisa, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Jezyk postepowania: angielski.
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TRYBUNAL (piata izba),

w sktadzie: M. Ilesi¢, prezes izby, A. Tizzano i J.J. Kasel (sprawozdawca), sedziowie,

rzecznik generalny: Y. Bot,
sekretarz: M. Ferreira, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 lutego
2009 r.,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy
bez opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok

W swoim odwotaniu Imagination Technologies Ltd (zwana dalej ,Imagination
Technologies”) wnosi o uchylenie wyroku Sadu Pierwszej Instancji Wspdlnot
Europejskich z dnia 20 wrze$nia 2007 r. w sprawie T-461/04 Imagination Technologies
przeciwko OHIM (PURE DIGITAL) (zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), na
mocy ktdérego Sad oddalit jej skarge o stwierdzenie niewaznosci decyzji Drugiej Izby
Odwotawczej OHIM z dnia 16 wrze$nia 2004 r. odmawiajacej rejestracji jako
wspdlnotowego znaku towarowego oznaczenia stownego ,PURE DIGITAL” (zwanej
dalej ,sporna decyzja”) na podstawie tego, ze rozpatrywany znak towarowy byl
»Opisowy i pozbawiony jakiegokolwiek odrdzniajacego charakteru” w rozumieniu art. 7
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ust. 1lit. b) i ¢) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) oraz ze w S$wietle
przedstawionych dowodéw art. 7 ust. 3 nie mial zastosowania.

Ramy prawne

Rozporzadzenie nr 40/94 zostalo uchylone przez rozporzadzenie Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
(wersja ujednolicona) (Dz.U. L 78, s. 1), ktére weszto w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r.
Jednakze rozpatrywany spér nadal podlega przepisom rozporzadzenia nr 40/94 ze
wzgledu na date zajscia okolicznosci faktycznych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane:

wlee]

b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrdzniajacego charakteru;

c) znakitowarowe, ktére skladajg sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych
stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia uslugi,
lub innych wtasciwoséci towardw lub ustug;
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Zgodnie z art. 7 ust. 3 ,[u]step 1 lit. b), ¢) i d) nie ma zastosowania, jezeli w nastepstwie
uzywania znak towarowy uzyskat charakter odrézniajacy w odniesieniu do towaréw lub
ustug, dla ktérych wystepuje sie o rejestracje”.

Artykul 9 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi:

»3. Prawa przyznane przez wspolnotowy znak towarowy sa skuteczne wobec stron
trzecich z dniem opublikowania rejestracji znaku towarowego. Jednakze mozna
dochodzi¢ odpowiedniego odszkodowania w odniesieniu do spraw wyniklych [z tytulu
czynéw dokonanych] po dacie opublikowania zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego, ktére to sprawy [czyny] po opublikowaniu rejestracji znaku bylyby
zakazane na mocy tej publikacji. Sad rozpatrujacy sprawe nie moze wydac orzeczenia co
do istoty sprawy, dopéki rejestracja nie zostanie opublikowana”.

Artykul 51 ust. 1 i 2 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,Bezwzgledne
podstawy uniewaznienia”, stanowi:

»1. Niewazno$¢ wspdlnotowego znaku towarowego stwierdza sie [wspSlnotowy znak
towarowy uniewaznia sie] [...]:
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b) w przypadku gdy zgtaszajacy dzialal w zlej wierze w momencie dokonywania
zgloszenia znaku towarowego.

2. W przypadku gdy wspdlnotowy znak towarowy zostal zarejestrowany z naruszeniem
przepiséw art. 7 ust. 1 lit. b), ¢) i d), nie mozna jednakze stwierdzi¢ jego niewaznosci,
jezeli w wyniku [znaku nie mozna jednakze uniewaznié, jezeli w nastepstwie] jego
uzywania uzyskal on po jego rejestracji odrdzniajacy charakter w odniesieniu do
towardw lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany”.

Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu

W dniu 1 pazdziernika 2001 r. Imagination Technologies dokonata w OHIM zgloszenia
wspoélnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia nr 40/94.

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, byto oznaczenie stowne ,PURE
DIGITAL”. Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 9 i 38
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towardw i ustug
dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi:

— klasa 9: ,elektryczne i elektroniczne urzadzenia do uzywania z multimedialnymi
systemami rozrywkowymi; urzadzenia instalacyjne do odbioru, nagrywania
i reprodukgji dzwieku, wideo i informacji cyfrowych; cyfrowe adaptery wideo
i interaktywne adaptery wideo do uzytku z komputerami, aparatura wideo,
sprzetem komputerowym, oprogramowanie do uzytku z aplikacjami multimedial-
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nymi i aplikacjami graficznymi; glo$niki, wzmacniacze, dekodery, systemy DVD
i radia cyfrowego; przenosne komputery kieszonkowe i urzadzenia komunikacyjne;
karty, karty dZzwiekowe i kartridze; tasmy, plyty, kasety i inne no$niki zapisu danych,
dzwieku i obrazu; systemy przeznaczone do rozrywki w samochodzie, w tym
przypadku poktadowe systemy nawigacyjne, samochodowe radia lub magnetowidy
dzialajace we wszystkich pokladowych systemach odtwarzania; czesci, instalacje
i podzespoly elektroniczne dla wszystkich wyzej wymienionych towaréw”;

— Kklasa 38: ,telekomunikacja informacyjna, oprogramowanie, gry i programy dla
komputeréw i instalacji wideo; ustugi poczty elektronicznej; udzielanie dostepu za
posrednictwem ustug telekomunikacyjnych do informatycznych baz danych
i Internetu”.

Decyzja z dnia 12 grudnia 2003 r. ekspert OHIM odrzucit zgloszenie ze wzgledu na to,
ze rozpatrywany znak towarowy ma charakter opisowy i pozbawiony jest jakiegokol-
wiek charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia
nr 40/94. W $wietle dowodéw przedstawionych przez Imagination Technologies
ekspert wykluczy!t ponadto zastosowanie art. 7 ust. 3.

W dniu 29 stycznia 2004 r. Imagination Technologies wniosta do OHIM odwolanie od
wspomnianej decyzji. W spornej decyzji Druga Izba Odwotawcza OHIM oddalita to
odwotanie, utrzymujac tym samym w mocy odmowe rejestracji zgltoszonego znaku
towarowego.
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Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w dniu 1 grudnia 2004 r. w sekretariacie Sadu Imagination
Technologies wniosla skarge o stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji.

Na poparcie swojej skargi wnoszaca odwotanie podniosta trzy zarzuty dotyczace:

— po pierwsze, naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94 ze wzgledu na
bledne stwierdzenie przez te Izbe Odwotawczg, ze oznaczenie nie ma samoistnego
charakteru odrézniajacego;

— po drugie, naruszenia art. 38 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 ze wzgledu na
nieuwzglednienie przez Izbe Odwolawcza przewidzianej w tym przepisie
mozliwo$ci zazadania o§wiadczenia o zrzeczeniu sie; i

— potrzecie, naruszenia art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 ze wzgledu na to, ze Izba
Odwolawcza powinna byla uznaé, iz znak towarowy uzyskat charakter odrézniajacy
W nastepstwie uzywania go przez wnoszaca odwolanie.

Po oddaleniu dwéch pierwszych zarzutéw jako bezzasadnych Sad orzekat w przed-
miocie argument6w dotyczacych art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, w szczegdlnosci
argumentu dotyczacego niewziecia pod uwage dowodéw uzywania ze wzgledu na to, ze
pochodzily one z okresu po dokonaniu zgloszenia do rejestracji.
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W tym wzgledzie, odnoszac sie w pkt 77 zaskarzonego wyroku do utrwalonego
orzecznictwa [zob. wyroki Sadu: z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy
przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. s. II-5301, pkt 36; z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie
T-8/03 El Corte Inglés przeciwko OHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), Zb.Orz. s. 11-4297,
pkt 71, 72; a takze z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie T-262/04 BIC przeciwko OHIM
(Ksztalt zapalniczki krzesiwowej), Zb.Orz. s. 1I-5959, pkt 66], Sad przypomnial na
wstepie, ze znak towarowy musi uzyskaé¢ charakter odrézniajacy w nastepstwie
uzywania majacego miejsce przed dokonaniem zgloszenia tego znaku towarowego.

Wedtug Sadu tylko taka wyktadnia nie narusza spdjnosci systemu bezwzglednych
i wzglednych podstaw odmowy rejestracji w dziedzinie rejestracji znakéw towarowych,
na mocy ktérego dzien dokonania zgloszenia do rejestracji okresla pierwszenstwo
danego znaku towarowego wzgledem innego. Taka wykladnia zapobiega takze temu, by
zglaszajacy znak towarowy moégl nienaleznie wykorzysta¢ dlugosé¢ postepowania
rejestracyjnego w celu udowodnienia, Ze jego znak towarowy uzyskal charakter
odrdzniajacy w wyniku uzywania majacego miejsce po dokonaniu zgloszenia do
rejestracji.

Nastepnie w pkt 78 zaskarzonego wyroku Sad oddalit argument wnoszacej odwotanie
dotyczacy art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, usci$lajac, Ze wspomniany przepis jest
uzasadniony ze wzgledu na uzasadnione oczekiwania wtasciciela znaku towarowego
i naktady poczynione w okresie nastepujacym po rejestracji, podczas gdy w przypadku
zwyklego zgloszenia do rejestracji nie istnieja zadne uzasadnione oczekiwania.
W rezultacie nie nalezy bra¢ pod uwage ewentualnego uzywania znaku towarowego
po dokonaniu zgloszenia do rejestracji.

Wreszcie w pkt 79 zaskarzonego wyroku Sad orzek}, ze material dowodowy dotyczacy
okresu pdzniejszego nie pozwala na wyciagniecie wnioskdw w zakresie uzywania znaku
towarowego majacego miejsce w dacie zgloszenia (zob. podobnie postanowienia
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Trybunalu: z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec.
s. 1-1159, pkt 31; z dnia 5 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-192/03 P Alcon przeciwko
OHIM, Zb.Orz. s. I-8993, pkt 41).

Z tego wzgledu Sad oddalit zarzut trzeci jako bezzasadny.

Tym samym Sad oddalit skarge w catosci.

Postepowanie przed Trybunalem

W swoim odwolaniu wnoszaca odwolanie wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku;

— nakazanie zwrotu kosztéw poniesionych przez nig w ramach postepowania
odwotawczego i postepowania przed Sadem.
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OHIM wnosi do Trybunatu o:

— oddalenie odwotania w catosci;

— obciazenie wnoszacej odwolanie kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

Argumentacja stron

Na poparcie swojego odwolania Imagination Technologies przywoluje jedynie zarzut
dotyczacy naruszenia przez Sad art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 ze wzgledu na
stwierdzenie przez ten Sad, Ze uzyskanie charakteru odrézniajacego przez znak
towarowy, o ktdrego rejestracje wniesiono, powinno nastapi¢ przed dniem dokonania
zgloszenia.

Imagination Technologies jest zdania, Ze wymagany charakter odrézniajacy nie musi
koniecznie istnie¢ przed dniem dokonania zgloszenia do rejestracji, ale mozna go takze
uzyska¢ w toku postepowania rejestracyjnego i to do czasu wydania decyzji
w przedmiocie tego charakteru odrézniajacego, czyli do momentu, w ktérym OHIM
rozstrzyga, czy bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji stoja na przeszkodzie
rejestracji znaku towarowego.
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Jednocze$nie Imagination Technologies twierdzi, ze ,spdjnos¢ systemu” bezwzgled-
nych i wzglednych podstaw odmowy rejestracji, na ktérej Sad opiera swoje
rozumowanie w pkt 77 zaskarzonego wyroku, dopuszcza sytuacje podobna do tej,
do ktdrej prowadzi sugerowana przez nig wykladnia art. 7 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94.

Wedlug wnoszacej odwotanie zgodnie z art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, gdy
pierwszy znak towarowy zostal zgloszony wbrew art. 7 ust. 1 lit. b), ¢) lub d) tego
rozporzadzenia, jego rejestracji nie mozna bowiem juz podwazy¢, jesli znak ten
w miedzyczasie uzyskal charakter odrézniajacy. Ta pierwsza rejestracja stoi zatem na
przeszkodzie pdzniejszemu zgloszeniu do rejestracji, pomimo okolicznosci, ze pierwszy
znak towarowy byl pozbawiony charakteru odrézniajacego w chwili dokonywania
drugiego zgloszenia do rejestracji.

W kontekscie art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 ocene charakteru odrézniajacego
znaku towarowego mozna zatem przeprowadzi¢ po dokonaniu rejestracji. Wedlug
wnoszacej odwotlanie nie jest natomiast wymagane, by takze samo uzywanie z nim
zwigzane odbywalo sie po dokonaniu tej rejestracji. Znak towarowy moze zatem
uzyska¢ charakter odrézniajacy w toku postepowania rejestracyjnego. Jezeli art. 51
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 dopuszcza dowdd uzyskania charakteru odrézniajacego
w nastepstwie uzywania znaku towarowego po dokonaniu zgloszenia do rejestracji, to
samo rozumowanie nalezaloby takze zastosowaé do art. 7 ust. 3 wspomnianego
rozporzadzenia.

Nastepnie wnoszaca odwotlanie twierdzi, ze uzasadnione oczekiwania, na ktére
powoluje si¢ Sad w pkt 78 zaskarzonego wyroku, analizujac art. 51 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94, nalezy miarkowac¢ ze wzgledu na okoliczno$¢, ze wtasciciel nieprawidiowo
zarejestrowanego znaku towarowego jest catkowicie $wiadomy niepewnosci swojej
rejestracji.

Ponadto wnoszaca odwolanie jest zdania, ze dostowna wykladnia art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktéra wyrazenie ,wystepuje sie o rejestracje”
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dotyczytoby wylacznie momentu dokonywania zgloszenia do rejestracji, nie jest
w ogdle uzyteczna, jako ze nie uwzglednia wszystkich zdarzen, ktére moga nastapic
pdZniej, na przyklad zmiany wykazu towaréw i ustug ani cofniecia tego zgloszenia.

Wnoszaca odwolanie prébuje takze powolywac sie na art. 9 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94, ktéry w jej przekonaniu jest catkowicie zgodny z jej stanowiskiem dotyczacym
daty, ktéra nalezy wzia¢ pod uwage w celu dokonania oceny charakteru odrézniajacego
znaku towarowego. Gdyby bowiem ta data ostateczna byla data, w ktérej OHIM
rozstrzyga w przedmiocie charakteru odrézniajacego, mozna by byto zatem przyznac
na podstawie wspomnianego art. 9 ust. 3 ,[odpowiednie] odszkodowani[e] w odnie-
sieniu do spraw wyniklych [z tytulu czynéw dokonanych] po dacie opublikowania
zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego” tylko, jesli chodzitoby o znak towarowy,
ktory jest rzeczywiscie odrézniajacy.

Wreszcie wnoszaca odwolanie podnosi ustalong w orzecznictwie zasade, na mocy
ktérej nalezy rozpatrzy¢ istotne okolicznosci zaistniale po wszczeciu odnos$nego
postepowania sadowego. I tak jej zdaniem Trybunal wzial pod uwage okolicznosci
faktyczne, ktére nastapily pomiedzy wniesieniem roszczenia o naruszenie prawa do
znaku towarowego i ogloszeniem orzeczenia w tej sprawie (wyrok z dnia 27 kwietnia
2006 r. w sprawie C-145/05 Levi Strauss, Zb.Orz. s. I-3703, pkt 37).

Ponadto wedlug wnoszacej odwotanie Sad orzekl, ze nalezy wzia¢ pod uwage
okolicznosci, ktére nastapily po wniesieniu sprzeciwu az do dnia wydania decyzji
[wyrok Sadu z dnia 13 wrze$nia 2006 r. w sprawie T-191/04 MIP Metro przeciwko
OHIM — Tesco Stores (METRO), Zb.Orz. s. I1I-2855, pkt 46].

Natomiast OHIM twierdzi, Ze art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 zostal zastosowany
w spornej decyzji w spos6b poprawny.
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Po pierwsze, wedlug OHIM dostowna wyktadnia art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94,
a w szczeg6lnosci wyrazenia ,wystepuje sie o rejestracje”, potwierdza wykladnie,
zgodnie z ktéra znak towarowy musi uzyska¢ charakter odrézniajacy w wymaganym
stopniu przed dniem dokonania zgloszenia do rejestracji.

Po drugie, wykladnia celowo$ciowa art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, odnoszaca si¢
do ,spdjnosci systemu” bezwzglednych i wzglednych podstaw odmowy rejestracji, stoi
na przeszkodzie dopuszczeniu dowoddw uzyskania charakteru odrézniajacego znaku
towarowego po dokonaniu zgloszenia do rejestracji, gdyz takie zalozenie niostoby
ryzyko sztucznego rozciagniecia wylacznosci wiasciciela znaku towarowego i zacheca-
toby zglaszajacych do jak najszybszego dokonywania zgloszert znakéw towarowych
pozbawionych charakteru odrézniajacego w jedynym celu skorzystania z daty
pierwszenstwa ochrony dla odnosnych oznaczen.

Wedlug OHIM, o ile system ochrony ustanowiony przez rozporzadzenie nr 40/94
dopuszcza na podstawie art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia wyjatek od zasady, zgodnie
z ktéra tylko oznaczenia zgodne z wymogami tego rozporzadzenia moga by¢ chronione
jako wspdlnotowe znaki towarowe, o tyle dzieje sie tak z powodu uzywania, ktére
w odniesieniu do danego oznaczenia mialo juz miejsce w chwili rozpoczecia okresu
ochronnego.

Jesli chodzi o rzekoma niepewno$¢ uzasadnionych oczekiwan, OHIM uwaza, ze
argument wnoszacej odwolanie pozbawiony jest podstaw, jako ze nie moze ona mie¢
juz uzasadnionych oczekiwan co do tego, ze jej znak towarowy zostanie zarejestrowany.
Wedlug OHIM, gdyby wszyscy zglaszajacy znaki towarowe byli $wiadomi niepewnosci
ich zgloszen, to nalezaloby ich uzna¢ za dzialajacych w zlej wierze, a wyjatek
przewidziany w art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 stracitby racje bytu.
Wyrazenie ,uzasadnione oczekiwania” nalezy rozumie¢ w tym sensie, ze w razie
rejestracji znaku towarowego powstaje domniemanie prawne waznosci wylacznego
prawa wlasciciela.
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OHIM ponadto podnosi, ze art. 7 ust. 3 i art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 sa
merytorycznie i prawnie tak rézne, iz nie mozna rozumowaé w tym wzgledzie przez
analogie. Jest tak tym bardziej, Ze przepisy te powinny by¢ interpretowane zawezajaco
jako wyjatki od zasady odmowy rejestracji oznaczenia, ktérego dotyczy bezwzgledna
podstawa odmowy. Samo istnienie art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 wskazuje
zreszta, ze prawodawca wspdlnotowy chcial nada¢ znaczenie charakterowi odréznia-
jacemu uzyskanemu po rejestracji wylacznie w tym przypadku.

W odniesieniu do art. 9 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 dotyczacego odszkodowania,
ktérego mozna domagaé sie od daty opublikowania znaku towarowego, OHIM jest
zdania, ze przepis ten nie ma zadnego wplywu na prawo przyznane wlascicielowi na
podstawie daty pierwszenstwa jego rejestracji.

OHIM twierdzi, ze przyjecie rozumowania wnoszacej odwotanie niostoby ze soba
w kazdym razie ryzyko naruszenia zasad ekonomiki procesowej i pewnosci prawa, gdyz
zglaszajacy sklanialiby sie wtedy do przediuzania swoich zgloszen, co pociggatoby za
soba rozciggniecie czasu trwania postepowania w sprawie rozpatrywania zgloszenia
i wzrost kosztéw administracyjnych oraz zwiekszone ryzyko skladania przez osoby
trzecie zgloszen dla oznaczen identycznych z tymi, co do ktérych postepowanie
rejestracyjne jest w toku.

Jesli chodzi w koricu o wyroki, na ktére powoluje sie wnoszaca odwotanie, OHIM
uscisla, ze chodzi tutaj o sprawy dotyczace konieczno$ci utrzymania waznosci prawa
wczesniejszego ze wzgledu na okolicznosci, ktére nastgpily po rejestracji znaku
towarowego, tak ze dla niniejszej sprawy nie moga zosta¢ wyciagniete zadne wnioski.
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Ocena Trybunatu

Aby rozpatrzyc¢ zarzut podniesiony przez wnoszaca odwotanie, nalezy przypomnie¢, ze
zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 ,[u]step 1 lit. b), c¢) i d) nie ma
zastosowania, jezeli w nastepstwie uzywania znak towarowy uzyskal charakter
odrézniajacy w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych wystepuje sie
o rejestracje”.

Zatem z samego brzmienia tego przepisu, a w szczegdélnosci z zastosowania
czasownikéw w czasie przeszlym w wyrazeniach ,znak towarowy uzyskal” oraz
»W nastepstwie uzywania, ktére mialo miejsce” wynika, ze charakter odrdzniajacy
musial juz zosta¢ uzyskany przez znak towarowy poprzez wcze$niejsze uzywanie
w chwili dokonywania zgloszenia do rejestracji.

Nalezy podkresli¢, ze to stwierdzenie, ktére dotyczy wersji francuskiej, potwierdza
analiza réznych innych wersji jezykowych, w szczegdlnosci wersji angielskiej,
niemieckiej, wloskiej i niderlandzkiej.

Ponadto rozwdj ustawodawstwa w tej dziedzinie jasno odzwierciedla, Ze zamiarem
prawodawcy wspdlnotowego bylo przyznanie ochrony z tytutu wspélnotowego znaku
towarowego tylko tym znakom towarowym, ktére uzyskaly charakter odrdzniajacy
w nastepstwie uzywania majacego miejsce przed zgloszeniem do rejestracji.

Artykul 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 jest bowiem w istocie taki sam jak art. 3 ust. 3
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towaro-
wych (Dz.U. L 40, s. 1), uchylonej przez dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw
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panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (wersja skodyfiko-
wana) (Dz.U. L 299, s. 25) (zwanej dalej ,dyrektywa 89/104”), ktéra weszlta w zycie
w dniu 28 listopada 2008 r.

Artykul 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 brzmi nastepujaco:

»Nie mozna odmoéwié rejestracji znaku towarowego ani stwierdza¢ jego niewaznosci
[uniewazni¢ go] zgodnie z ust. 1 lit. b), ¢) lub d), jezeli przed data zlozenia wniosku
o rejestracje i w nastepstwie jego uzywania znak ten uzyskal charakter odrézniajacy.
Kazde panstwo cztonkowskie moze ponadto postanowi¢, ze niniejszy przepis bedzie
mial takze zastosowanie, kiedy charakter odrdzniajacy zostal uzyskany po dacie
zlozenia wniosku o rejestracje lub po dacie rejestracji”.

W tym wzgledzie motyw czwarty dyrektywy 89/104 usciéla, ze dyrektywa ta nie
pozbawia panstw czlonkowskich prawa do dalszego udzielania ochrony znakom
towarowym nabytym poprzez ich uzywanie, ale bierze je pod uwage jedynie
w odniesieniu do zwigzkéw miedzy nimi a znakami towarowymi nabytymi przez
rejestracje.

Jednakze w zakresie, w jakim prawo wspélnotowe nie przewiduje od czasu wejscia
w zycie rozporzadzenia nr 40/94, ktérego cel polega na ustanowieniu wspélnotowego
systemu znakéw towarowych, mozliwosci stosowania przez panstwa czlonkowskie
art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia do znakéw towarowych, ktére uzyskaty charakter
odrézniajacy po zgloszeniu do rejestracji lub po zarejestrowaniu, nalezy stwierdzié, ze
prawodawca wspolnotowy zmierzal do ograniczenia ochrony znakéw towarowych na
podstawie art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia wylacznie do znakéw, ktére uzyskaly
charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania majgcego miejsce przed zgloszeniem
do rejestracji.
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Dostowna wykladnia art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 i art. 3 ust. 3 zdanie pierwsze
dyrektywy 89/104 pozwala zatem na wysuniecie wniosku, ze charakter odrdzniajacy
musi zosta¢ uzyskany w nastepstwie uzywania znaku towarowego przed dniem
dokonania zgloszenia do rejestracji.

Co do tego, ze wnoszaca odwolanie stara sie podwazy¢ dostowna wyktadnie art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94, podkreslajac, ze wykladnia ta nie dopuszcza uwzglednienia
okoliczno$ci, ktére moga nastapi¢ po dokonaniu zgloszenia do rejestracji, wystarczy
zauwazy¢, iz jej argumentacja nie wykazata, pod jakim wzgledem zmiana wykazu
towar6w i ustug lub cofniecie zgtoszenia moglyby mie¢ wptyw na date dokonywania
oceny charakteru odrézniajacego znaku towarowego. Nalezy zatem oddali¢ te
argumentacje.

Ponadto — tak jak Sad stusznie orzekl w pkt 77 zaskarzonego wyroku — tylko taka
dostowna wykladnia art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 nie narusza spéjnosci systemu
bezwzglednych i wzglednych podstaw odmowy rejestracji w dziedzinie rejestracji
znakéw towarowych, zgodnie z ktérym data dokonania zgloszenia do rejestracji okresla
pierwszenstwo danego znaku towarowego wzgledem innego.

Co wiecej, znak towarowy pozbawiony charakteru odrézniajacego w momencie
dokonywania zgloszenia do rejestracji mégtby motywowaé zastosowanie, w ramach
sprzeciwu lub wniosku o uniewaznienie, wzglednej podstawy odmowy rejestracji
wobec innego znaku towarowego, ktérego data zgloszenia bylaby pézniejsza od daty
zgloszenia pierwszego znaku towarowego. Takie zalozenie jest tym bardziej
niedopuszczalne, jezeli w chwili zgloszenia drugi znak towarowy cechuje sie juz
charakterem odrézniajacym, podczas gdy pierwszy nie uzyskal jeszcze takiego
charakteru w nastepstwie uzywania.
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W tym wzgledzie argument wnoszacej odwolanie dotyczacy art. 51 ust. 2 rozporzg-
dzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym artykul ten dopuszcza dowdd uzywania po
dokonaniu zgloszenia do rejestracji, nie moze by¢ utrzymany.

Po pierwsze, art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, jako ustanawiajacy wyjatek od
bezwzglednych podstaw uniewaznienia uregulowanych w art. 51 ust. 1, nalezy bowiem
interpretowaé zawezajaco i nie moze on zatem sluzy¢ jako podstawa rozumowania
przez analogie w ramach dokonywania wykladni art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia.

Po drugie, nalezy przypomnie¢ — tak jak to uczynit stusznie Sad w pkt 78 zaskarzonego
wyroku — ze art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 jest motywowany uzasadnionymi
oczekiwaniami wlasciciela znaku towarowego co do jego rejestracji i ze to wlasnie na
podstawie tych uzasadnionych oczekiwan wlasciciel znaku towarowego méglt poczynic¢
naklady w okresie nastepujacym po rejestracji. Tymczasem nalezy stwierdzi¢, ze na
takie uzasadnione oczekiwania co do rejestracji znaku towarowego nie mozna sie
powolywac przy zgloszeniu do rejestracji.

W tym kontekscie nie jest przekonujace twierdzenie wnoszacej odwotanie dotyczace
tego, ze nalezy powsciaga¢ uzasadnione oczekiwania, na ktére moze si¢ powolywac
wlasciciel nieprawidlowo zarejestrowanego znaku towarowego, ze wzgledu na
$wiadomo$¢ niepewnosci rejestracji znaku towarowego, ktéra powinien mie¢. Nawet
zakladajac, ze kazdego wlasciciela nieprawidlowo zarejestrowanego znaku towarowego
nalezy uwazac za dzialajacego w zlej wierze, art. 51 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
ktéry uznaje za bezwzgledna podstawe uniewaznienia zla wiare zglaszajacego,
nalezaloby stosowaé we wszystkich przypadkach nieprawidiowej rejestracji znaku
towarowego, tak iz art. 51 ust. 2 zostalby pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia.
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Co do twierdzenia wnoszacej odwolanie, Ze ocena charakteru odrézniajacego znaku
towarowego w dniu badania podstaw odmowy rejestracji jest catkowicie zgodna
z analizg art. 9 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, nalezy zauwazy¢, ze wspomniany
artykul — poza okolicznoscis, iz jest on takze catkowicie zgodny z wykladnia, wedlug
ktérej charakter odrdzniajacy musi zosta¢ uzyskany przed zgloszeniem do rejestracji —
dotyczy odszkodowania, ktérego wyplata moga by¢ obciazone osoby trzecie
w odniesieniu do okoliczno$ci zaistnialych po dacie opublikowania znaku towarowego,
ale przed jego rejestracja. Tymczasem wnoszaca odwolanie nie wykazata, pod jakim
wzgledem kwestia skutecznosci wobec oséb trzecich prawa przyznanego przez
wspoélnotowy znak towarowy moglaby mie¢ wplyw na kwestie dotyczaca charakteru
odrézniajacego w chwili dokonywania zgloszenia do rejestracji.

W odniesieniu do wyrokdw, na ktére powoluje sie wnoszaca odwolanie na poparcie
swojej tezy, nalezy zauwazy¢ po pierwsze, ze w ww. sprawie Levi Strauss Trybunal
rozstrzygal w przedmiocie wplywu zachowania wlasciciela na zakres ochrony znaku
towarowego uzyskanego zgodnie z prawem, a po drugie w ww. sprawie MIP Metro
przeciwko OHIM — Tesco Stores (METRO) Sad orzekl, iz nalezy uwzgledni¢ zmiane
okolicznosci, ktéra nastapila pomiedzy wniesieniem sprzeciwu a wydaniem decyzji
rozstrzygajacej w przedmiocie tego sprzeciwu.

Nalezy stwierdzi¢, ze wyroki te nie maja znaczenia dla rozstrzygniecia kwestii prawnej
podniesionej w niniejszej sprawie, ktora to kwestia dotyczy zgloszenia do rejestracji
znaku towarowego pozbawionego charakteru odrézniajacego w momencie dokony-
wania zgloszenia.

W $wietle powyzszego nalezy stwierdzi¢, ze Sad stusznie orzekt, iz rozpatrywany znak
towarowy powinien byl uzyska¢ charakter odrézniajacy przed dniem zgloszenia do
rejestracji i w nastepstwie jego uzywania.
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W rezultacie jedyny zarzut dotyczacy naruszenia art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94
jest bezzasadny, w zwigzku z czym odwolanie nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, majacym zastosowanie do postepowania
odwotawczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciazona,
na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM wniost
o obciazenie Imagination Technologies kosztami postepowania, a ta przegrala sprawe,
nalezy obciazy¢ ja kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (piata izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Imagination Technologies Ltd zostaje obciazona kosztami postepowania.

Podpisy
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