SUNRIDER PRZECIWKO OHIM

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)
z dnia 11 maja 2006 r.”

W sprawie C-416/04 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci,
wniesione w dniu 27 wrze$nia 2004 r.,

The Sunrider Corp., z siedzibg w Torrance, Kalifornia (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez A. Kockldunera, Rechtsanwalt,

wnoszaca odwolanie,

w ktérej druga strong jest:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetiznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez S. Laitinen i A. Folliarda-Monguirala, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana w pierwszej instancji,
* Jezyk postepowania: angielski.
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TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhdsz i M. Ilesi¢
(sprawozdawca), sedziowie,

rzecznik generalny: F.G. Jacobs,
sekretarz: B. Fiilop, administrator,

uwzgledniajgc procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu
17 listopada 2005 r.,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 15 grudnia
2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

The Sunrider Corp. zada w odwolaniu uchylenia wyroku Sadu Pierwszej Instancji
Wspdlnot Europejskich z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-203/02 Sunrider
przeciwko OHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT), Zb.Orz. str. II-2811 (zwanego
dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), moca ktérego Sad oddalil jej skarge o stwierdzenie
niewaznoéci decyzji Pierwszej Izby Odwotawczej Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 8 kwietnia 2002 r.
(sprawa R 1046/2000-1) odmawiajacej rejestracji slownego znaku towarowego
VITAFRUIT (zwanej dalej ,sporng decyzja”).
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Ramy prawne

Artykut 8 ust. 1 lit. b) i ust. 2 lit. a) ppkt ii) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, str. 1), zatytulowany ,,Wzgledne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi:

»1. W wyniku sprzeciwu wladciciela wezedniejszego znaku towarowego, zgloszonego
znaku towarowego nie rejestruje sig, jezeli:

b) z powodu identycznosci lub podobienistwa do wczeéniejszego znaku towaro-
wego, identycznoéci lub podobienstwa towaréw lub uslug istnieje prawdopo-
dobieristwo wprowadzenia w biad opinii publicznej [odbiorcéw] na terytorium,
na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobiefistwo skojarzenia
z wcze$niejszym znakiem towarowym.

2. Do celéw ust. 1 »wczeéniejsze znaki towarowe« oznaczaja:

a) znaki towarowe nastepujacych rodzajéw, w odniesieniu do ktérych data zlozenia
wniosku o rejestracje jest wczeéniejsza od daty wniosku o rejestracje
wspélnotowego znaku towarowego, biorac pod uwage, w odpowiednim
przypadku, prawo pierwszeristwa w odniesieniu do tych znakéw towarowych:
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ii) znaki towarowe zarejestrowane w panstwie czlonkowskim [...]".

Zgodnie z art. 15 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowanym ,Uzywanie wspdlnoto-
wych znakow towarowych”:

»1. Jezeli w okresie pieciu lat od rejestracji wspélnotowy znak towarowy nie byl
rzeczywidcie uzywany przez wladciciela we Wspolnocie w stosunku do towaréw lub
ustug, dla ktérych jest zarejestrowany, lub jezeli takie uzywanie bylo zawieszone
przez nieprzerwany okres pieciu lat, wspdlnotowy znak towarowy podlega sankcjom
przewidzianym w niniejszym rozporzadzeniu, chyba ze istnieja usprawiedliwione
powody jego nieuzywania.

[...]

3. Uzywanie wspdlnotowego znaku towarowego za zgoda wladciciela uwaza si¢ za
uzywanie go przez wladciciela”.

Artykul 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Rozpatrywanie
sprzeciwu”, przewiduje:

»2. Na wniosek zglaszajacego wladciciel wczeéniejszego wspdlnotowego znaku
towarowego, ktéry zglosil sprzeciw, przedstawia dowdd, ze w okresie pieciu lat
poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego wczes-
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niejszy wspdlnotowy znak towarowy byl rzeczywiécie uzywany we Wspdlnocie
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany i ktére
przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub ze istnieja usprawiedliwione
powody nieuzywania znaku, pod warunkiem ze wczeéniejszy wspolnotowy znak
towarowy byt w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pieciu lat. Wobec braku
takiego dowodu sprzeciw odrzuca sie. Jezeli wczesniejszy wspdlnotowy znak
towarowy byl uzywany tylko dla czeéci towaréw lub ustug, dla ktérych jest on
zarejestrowany, do celéw rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejes-
trowany tylko dla tej czesci towaréw lub ustug.

3. Ustep 2 stosuje si¢ do wczesniejszych krajowych znakéw towarowych okreslo-
nych w art. 8 ust. 2 lit. a), zastepujac uzywanie we Wspdlnocie uzywaniem
w pafistwie czlonkowskim, w ktérym wczesniejszy krajowy znak towarowy jest
chroniony”.

Zasada 22 ust. 2 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1) udcidla, ze
»wskazania oraz dowody do celéw przedstawienia dowodéw uzywania zawieraja
wskazania miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru uzywania znaku towarowego
bedacego podstawa sprzeciwu dla towaréw i ustug, w odniesieniu do ktérych jest on
zarejestrowany oraz co do ktérych wniesiono sprzeciw”.

Okolicznosci lezace u podstaw sporu

W dniu 1 kwietnia 1996 r. na podstawie rozporzadzenia nr 40/94 wnoszjca
odwotanie zlozyla w OHIM wniosek o rejestracje w charakterze wspolnotowego
znaku towarowego stownego znaku towarowego VITAFRUIT.
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Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku, naleza do klas 5, 29 i 32
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego. Towarami nalezacymi do klasy 32 sa: ,piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i warzywne;
soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojéw; napoje na bazie ziét
i witamin”.

W dniu 1 kwietnia 1998 r. Juan Espadafor Caba wnidst na podstawie art. 42 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego
dla wszystkich towaréw objetych zgloszeniem znaku.

Wezeéniejszy znak towarowy, ktérego J. Espadafor Caba jest wlascicielem, stanowi
krajowy stowny znak towarowy VITAFRUT, zarejestrowany w Hiszpanii dla
nastepujacych towaréw: ,bezalkoholowe i niemajace wladciwosci terapeutycznych
napoje gazowane, niemajgce wlaciwosci terapeutycznych napoje zimne wszelkiego
rodzaju, gazowane, granulowane preparaty rozpuszczalne, niefermentowane soki
owocowe i warzywne (z wyjatkiem moszczu), lemoniady, oranzady, napoje zimne
(z wyjatkiem roszady), wody gazowane, woda Seidlitz i sztuczny 16d”, nalezacych do
klas 30 i 32.

Na wniosek wnoszacej odwolanie Wydzial Sprzeciwéw OHIM wezwal na mocy
art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 J. Espadafora Cabe do przedstawienia
dowodu, ze wczeéniejszy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany w Hiszpanii
w okresie pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego.

J. Espadafor Caba przedlozyl, po pierwsze, sze$é etykiet na butelki, na ktérych
widnial wczeéniejszy znak towarowy, oraz po drugie, czternascie faktur i pisemnych
zamdwieri towaréw, z ktérych dziesigé byto datowanych na dziert przed wspomniang
publikacja.

I- 4264



12

14

SUNRIDER PRZECIWKO OHIM

Decyzja z dnia 23 sierpnia 2000 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucit zgloszenie
wspdlnotowego znaku towarowego dla objetych zgloszeniem towaréw nalezacych
do klasy 32 innych niz piwo. Uznat on, po pierwsze, ze dowody przediozone przez
J. Espadafora Cabe wykazuja, ze wczedniejszy znak towarowy byt rzeczywiscie
uzywany w rozumieniu art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 dla nastepujacych
towar6w: ,niefermentowane soki owocowe i warzywne, lemoniady i oranzady”. Po
drugie, stwierdzit on, ze te towary i towary nalezace do klasy 32 inne niz piwo, objete
zgloszeniem wspdlnotowego znaku towarowego, s3 w czeéci podobne i w czedci
identyczne oraz ze w odniesieniu do wczeéniejszego znaku towarowego
i zgloszonego znaku towarowego istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia
w bfad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

Odwolanie, ktérym wnoszaca odwolanie zaskarzyla te decyzje, zostato oddalone
sporng decyzja. Pierwsza Izba Odwolawcza OHIM potwierdzita zasadniczo
stanowisko przyjete w decyzji Wydzialu Sprzeciwéw, podkredlajac jednak, ze
uzywanie wczesniejszego znaku towarowego zostalo dowiedzione jedynie dla
towaréw okreslonych jako ,koncentraty sokéw”.

Postgpowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

W skardze ztozonej w sekretariacie Sadu w dniu 2 lipca 2002 r. wnoszaca odwolanie
whniosla o stwierdzenie niewaznoéci spornej decyzji z uwagi na naruszenie, po
pierwsze, art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 i po drugie, art. 8 ust. 1 lit. b) tego
rozporzadzenia.

W pierwszej czgéci pierwszego zarzutu wnoszaca odwolanie podniosta, ze Izba
Odwotawcza niestusznie uwzglednita uzywanie znaku towarowego przez osobe
trzecig. W istocie wskazata ona, ze wnoszacy sprzeciw nie wykazal, by wczesniejszy
znak towarowy, na ktéry si¢ powolywat, byl uzywany za jego zgoda.
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W pkt 23 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze wcze$niejszy znak towarowy byt
uzywany przez spotke Industrias Espadafor SA, a nie przez J. Espadafora Cabe,
wladciciela tego znaku, mimo Ze jego nazwisko figuruje réwniez w nazwie
wspomnianej spétki. Sad uznat jednak w pkt 24—28 zaskarzonego wyroku, ze Izba
Odwolawcza miala wystarczajace podstawy, by oprze¢ sie na domniemaniu, iz
wezeéniejszy znak towarowy byl uzywany za zgoda wladciciela, tym bardziej Ze
wnoszaca odwolanie nie zakwestionowala tego faktu w postepowaniu przed Izba
Odwotawcza.

Sad oddalil zatem pierwsza cze$¢ pierwszego zarzutu.

W drugiej czeéci tego zarzutu wnoszaca odwolanie utrzymywala, ze Izba
Odwotawcza niewlaéciwie zinterpretowala pojecie ,rzeczywistego uzywania”,
Wnoszaca odwolanie twierdzila zasadniczo, Ze przedstawione przez J. Espadafora
Cabe dowody nie wykazywaly okresu, miejsca, charakteru ani tez dostatecznej skali
uzywania znaku towarowego, na ktdre si¢ on powolywat, tak aby umozliwi¢ uznanie
tego uzywania za rzeczywiste.

Po przypomnieniu w pkt 36-42 zaskarzonego wyroku orzecznictwa Trybunalu
(wyrok z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. str. I-2439) oraz
wlasnego orzecznictwa, jak réwniez po rozpatrzeniu — w pkt 43—53 tego wyroku —
dowoddéw przedstawionych przez wnoszacego sprzeciw, w pkt 54 wspomnianego
wyroku Sad podsumowal dokonana analize w nastgpujacy sposéb:

»Z powyzszego wynika, ze druga strona postgpowania przed Izba Odwolawcza
wykazala, ze za jej zgoda dokonano w okresie od maja 1996 r. do maja 1997 r.
sprzedazy ok. 300 jednostek po 12 sztuk kazda réznego rodzaju skoncentrowanych
sokéw owocowych na rzecz klienta hiszpariskiego, z ktérej to sprzedazy osiagnigto
obrét w wysokosci ok. 4800 EUR. Mimo ze wczeéniejszy znak uzywany byl na
ograniczong skale i ze przydalyby sie dodatkowe dowody dotyczace sposobu
uzywania tego znaku w odnoénym okresie, to jednak przedstawione przez druga
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strone postepowania okolicznodci i dowody sa wystarczajace, by stwierdzi¢, ze znak
ten byl rzeczywiécie uzywany. W konsekwencji nalezy uznaé, ze OHIM slusznie
stwierdzit w [spornej] decyzji, iz wczesniejszy znak byl rzeczywiécie uzywany
w odniesieniu do czgéci towaréw, dla ktérych zostat on zarejestrowany, a mianowicie
w odniesieniu do sokéw owocowych”.

W konsekwencji Sad oddalit drugg czes¢ pierwszego zarzutu.

W drugim zarzucie wnoszaca odwotanie podniosta, ze Izba Odwotawcza naruszyta
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzajac, ze zawarte w zgloszeniu
wspdlnotowego znaku towarowego towary okreslone jako ,napoje na bazie ziéh
i witamin” i towary okreglone jako ,koncentraty sokéw”, dla ktérych wczedniejszy
znak towarowy byl rzeczywiicie uzywany, sa podobne. Zdaniem wnoszacej
odwolanie migdzy tymi towarami wystepuje co najwyzej niewielkie podobiefistwo.

W pkt 66 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze wcze$niejszy znak towarowy byt
uzywany do oznaczania skoncentrowanych sokéw z réznych owocéw przeznaczo-
nych dla konsument6w koricowych, a nie koncentratéw sokéw przeznaczonych dla
wytworeow sokéw owocowych. Odrzucit on zatem argument wnoszacej odwolanie,
zgodnie z ktérym napoje na bazie ziél i witamin oraz towary, dla ktérych
wezesniejszy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany, sa przeznaczone dla réznych
nabywcéw.

W pkt 67 tego wyroku Sad stwierdzil, ze napoje na bazie ziét i witamin
i skoncentrowane soki owocowe maja takie samo przeznaczenie polegajace na
gaszeniu pragnienia, ze w obu przypadkach chodzi o napoje bezalkoholowe
spozywane zwykle w postaci schlodzonej oraz ze napoje te w duzym stopniu
konkuruja migdzy soba. Uznat on, ze oczywiécie réiny skiad tych produktéw nie
zmienia faktu, iz s3 to substytuty, gdyz stuza zaspokajaniu tych samych potrzeb.
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u W konsekwencji Sad oddalit réwniez drugi zarzut, a co za tym idzie, skarge
wnoszacej odwolanie w caloéci.

Odwolanie

s W odwolaniu, opartym na trzech zarzutach, wnoszaca odwolanie wnosi do
Trybunatu:

— tytulem Zzadania gléwnego o uchylenie zaskarzonego wyroku,

— ewentualnie o uchylenie zaskarzonego wyroku w czgéci, w ktérej utrzymuje on
w mocy odmowe rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla towaréw
okreglonych jako ,napoje na bazie zié! i witamin”,

— o stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji,

— o obcigzenie OHIM kosztami poniesionymi zaréwno w postepowaniach przed
organami OHIM i przed Sadem, jak i w postgpowaniu przed Trybunalem.

2% OHIM wnosi do Trybunalu o oddalenie odwolania i obcigzenie wnoszacej
odwolanie kosztami postgpowania.
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W przedmiocie dopuszczalnosci odpowiedzi na odwolanie zfozonej przez OHIM

W replice wnoszaca odwotanie wnosi o stwierdzenie niedopuszczalnosci odpowiedzi
na odwolanie zfozonej przez OHIM, poniewaz OHIM nie wnidst o uwzglednienie
w cafoéci lub w czesci zadan przedstawionych w pierwszej instancji, tak jak tego
wymaga art. 116 regulaminu Trybunatu.

Artykut 116 § 1 regulaminu stanowi:

»Zadania zawarte w odpowiedzi na odwotanie maja na celu:

— oddalenie odwotania w catoéci lub w czgsci albo uchylenie w catosci lub w czegci
orzeczenia Sadu Pierwszej Instancji;

— uwzglednienie w calodci lub w czeéci zadan przedstawionych w pierwszej
instancji, z wylaczeniem wszelkich nowych zadan”.

Przepis ten precyzuje, do jakich celéw strony postepowania inne niz strona
wnoszgca odwolanie moga sklada¢ odpowied? na odwolanie.

Aby to pismo procesowe wywolywalo skutki, owe inne strony postepowania
powinny co do zasady wyrazi¢ w nim swoje stanowisko w przedmiocie odwolania,
wnoszac o jego oddalenie w cato$ci lub w czesci lub przytaczajac sie w nim w calosci
lub w czgsci — réwniez w przypadku wniesienia wlasnego odwolania — do
wszystkich zadan okreslonych w art. 116 § 1 tiret pierwsze regulaminu.
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Natomiast inne strony postepowania nie moga by¢ zobowiazane pod rygorem
niewaznosci ich odpowiedzi na odwolanie do sformulowania zada wskazanych
w tiret drugim tego przepisu. W istocie kazda ze stron moze swobodnie formulowa¢
przed sadem Zadania, kt6re uwaza za stosowne. Tak wigc w przypadku gdy Sad nie
uwzgledni w calodci lub w czesci Zzadan przedstawionych przez strong, moze ona
zrezygnowa¢ z wnoszenia do Trybunalu, przed ktérym toczy sie postgpowanie
odwolawcze od wyroku Sadu, o ich uwzglednienie.

A fortiori w przypadku takim jak w niniejszej sprawie, gdy zadania strony zostaly
w pelni uwzglednione w postepowaniu przed Sadem i w odpowiedzi na odwolanie
w postepowaniu przed Trybunalem wnosi ona o oddalenie odwolania w caloéci, nie
ma potrzeby, aby wnosila ona o uwzglednienie jej zadan przedstawionych
w pierwszej instancji. Zreszta jesli Trybunat uwzgledni odwolanie i — wykorzystujac
uprawnienie przyznane mu na mocy art. 61 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci —
wyda ostateczne orzeczenie w sprawie, bedzie on zobowigzany do rozpoznania tych
zadani w celu albo ponownego ich uwzglednienia — w calo$ci lub w czesci — albo
ich oddalenia, bez mozliwosci uzasadnienia tego oddalenia okolicznoscia, ze
wspomniana strona nie ponowila tych zada w postepowaniu przed Trybunatem.

W konsekwencji nalezy oddali¢ zarzut niedopuszczalnosci odpowiedzi na odwolanie
zlozonej przez OHIM.

W przedmiocie zarzutu pierwszego

Argumentacja stron

W pierwszym zarzucie wnoszaca odwolanie podnosi, ze Sad naruszyl art. 43 ust. 21 3
rozporzadzenia nr 40/94 w zw. z art. 15 ust. 1 i 3 tego rozporzadzenia, gdyz
uwzglednil uzywanie znaku towarowego przez osobe trzecig.
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W pierwszej czedci tego zarzutu wnoszaca odwolanie zarzuca Sadowi, ze
niewfasciwie zinterpretowat ciezar dowodu, wzigt pod uwage przedstawione przez
wnoszacego sprzeciw dokumenty niemajace mocy dowodowej oraz opart si¢ raczej
na domniemaniach niz na dowodach.

Zdaniem wnoszacej odwolanie z orzecznictwa Sadu wynika, ze rzeczywiste uzywanie
znaku towarowego nie moze zostaé dowiedzione za pomoca przypuszczeri
i domnieman, ale winno si¢ opieraé na konkretnych i obiektywnych dowodach,
z keérych wynika faktyczne i na wystarczajaca skale uzywanie znaku towarowego na
danym rynku.

W niniejszej sprawie, mimo ze wnoszacy sprzeciw byt zobowigzany wykazaé, ze
wezedniejszy znak towarowy byl uzywany przez spétke Industrias Espadafor SA za
jego zgoda, nie przedstawit on jakiegokolwiek dowodu na to, ze wyrazil zgode na to
uzywanie. Dokonujac stwierdzenia, e wnoszacy sprzeciw wyrazil zgode na takie
uzywanie, Izba Odwolawcza i Sad blednie oparli si¢ zatem na przypuszczeniach
i domniemaniach.

W drugiej czesci pierwszego zarzutu wnoszaca odwolanie podnosi, ze Sad naruszyl
prawo, nie dokonujagc w ramach badania pierwszej czeici pierwszego zarzutu
w pierwszej instancji weryfikacji, czy w chwili orzekania mégl zgodnie z prawem
wyda¢ nowa decyzje, zawierajaca takie samo rozstrzygniecie co sporna decyzja, tak
jak tego wymaga jego wlasne orzecznictwo [wyrok Sadu z dnia 23 wrzeénia 2003 r.
w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec.
str. 11-3253, pkt 29].

Zdaniem wnoszacej odwolanie z pkt 25 i 26 zaskarzonego wyroku wynika, ze Sad
ograniczyt si¢ w istocie do zbadania, czy Izba Odwotawcza mogla oprzeé sie w chwili
wydania spornej decyzji na domniemaniu, zgodnie z ktérym wnoszacy sprzeciw
wyrazil zgode na uzywanie wczeéniejszego znaku towarowego przez spélke
Industrias Espadafor SA.
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W odniesieniu do pierwszej cze$ci pierwszego zarzutu OHIM stwierdza, ze
w niniejszej sprawie domniemanie, iz wnoszacy sprzeciw wyrazil zgode na uzywanie
wczeéniejszego znaku towarowego przez spéltke Industrias Espadafor SA, ktére
zostalo przyjete réwniez przez Sad, jest w pelni uzasadnione przyczynami
przedstawionymi w pkt 24-29 zaskarzonego wyroku. W konsekwencji dokonana
przez Sad ocena okolicznosci stanu faktycznego, na zakoriczenie ktérej przyznat on,
ze wnoszacy sprzeciw wyrazil zgode na uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego,
nie zawiera jakiegokolwiek bledu w ocenie ani nie stanowi jakiegokolwiek
przeinaczenia uprawniajacego Trybunal do rozpatrzenia ustaleri dokonanych przez
Sad.

Jesli chodzi o druga czeéé pierwszego zarzutu, OHIM podnosi, ze zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem skarga do Sadu ma na celu zapewnienie kontroli
zgodnosci z prawem decyzji izby odwolawczej w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia
nr 40/94 w taki sposob, ze Sad w zadnym razie nie jest zobowigzany do zbadania, czy
nowa decyzja zawierajaca takie samo rozstrzygniecie co sporna decyzja moze by¢
wydana zgodnie z prawem w chwili orzekania przez niego.

Ocena Trybunaltu

Po pierwsze, zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 na wniosek
zglaszajacego wspdlnotowy znak towarowy wladciciel wczeéniejszego znaku
towarowego, ktéry zglosil sprzeciw, winien przedstawi¢ dowdd, ze jego znak
towarowy byl rzeczywiscie uzywany.

Poza tym z art. 15 ust. 3 tego rozporzadzenia wynika, Ze rzeczywiste uzywanie znaku
towarowego stanowi uzywanie przez wlaciciela tego znaku lub za jego zgoda.
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Wynika z tego, ze wiasciciel wczeéniejszego znaku towarowego, ktdéry wnist
sprzeciw, jest zobcwigzany do przedstawienia dowodu na to, ze wyrazit zgode na
uzywanie tego znak. przez osobe trzecia.

W niniejszej sprawie pierwsza czes¢ pierwszego zarzutu, w zakresie w jakim zarzuca
Sadowi niewlasciwe zinterpretowanie cigzaru dowodu, jest bezzasadna.

W istocie po wskazaniu w pkt 23 zaskarzonego wyroku, ze nazwa spéiki Industrias
Espadafor SA, ktéra uzywala wczesniejszego znaku towarowego, zawiera czeéé
nazwiska rodowego wiadciciela tego znaku, i po stwierdzeniu w pkt 24 i 25 tego
wyroku, Ze jest malo prawdopodobne, by J. Espadafor Caba mégt uzyska¢
przedstawione przez niego w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeciwéw i Izba
Odwotawcza OHIM dowody uzywania wczeéniejszego znaku towarowego, jesli
uzywanie mialo miejsce wbrew jego woli, Sad uznal, ze OHIM mial zasadne
podstawy, aby domniemywac, ze wnoszacy sprzeciw wyrazit zgode na uzywanie
wczesniejszego znaku towarowego.

Czynigc tak, Sad w zaden spos6b nie zazadat od wnoszacej odwolanie, by dowiodta
ona braku zgody, a jedynie oparl si¢ na dokumentach przedstawionych przez
wnoszacego sprzeciw i wywiédt z nich, ze dowdd wyrazenia przez niego zgody zostat
przediozony. Sad nie odwrdcil wiec cigzaru dowodu.

Ponadto kwestionujac stwierdzenie Sadu, ze dowody przedstawione przez wno-
szacego sprzeciw wykazuja wyrazenie przez niego zgody na uzywanie wcze$niejszego
znaku towarowego, ta cze$¢ zarzutu ma na celu sklonienie Trybunatu do zastapienia
oceny stanu faktycznego dokonanej przez Sad wilasng ocena, a zatem jest
niedopuszczalna.
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W istocie, zgodnie z art. 225 ust. 1 WE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunatu
Sprawiedliwosci odwotanie jest ograniczone do kwestii prawnych. A zatem
wylacznie Sad jest wlasciwy do dokonania ustaleri i oceny istotnych okolicznosci
stanu faktycznego oraz oceny dowodéw. Ocena tych okolicznosci stanu faktycznego
oraz dowodéw nie stanowi zatem, z wyjatkiem przypadkéw ich przeinaczenia,
kwestii prawnej, ktéra jako taka jest poddana kontroli Trybunatu w postgpowaniu
odwotawczym (zob. w szczegdlno$ci wyrok z dnia 15 wrzesnia 2005 r. w sprawie
C-37/03 P BiolD przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7975, pkt 43 oraz wskazane w nim
orzecznictwo),

Nie wydaje si¢, by w pkt 23-25 zaskarzonego wyroku Sad przeinaczyl okolicznosci
stanu faktycznego lub przedlozone mu dowody.

Nalezy dodaé, ze celem uzupelnienia Sad stwierdzit w pkt 26 i 27 zaskarzonego
wyroku, iz ,OHIM még} si¢ oprzeé¢ na [...] domniemaniu [ze wnoszacy odwolanie
wyrazit zgodg na uzywanie wczeéniejszego znaku towarowego] tym bardziej, Ze
skarzaca nie zaprzeczyla [uzywaniu] wczeéniejszego znaku przez spétke Industrias
Espadafor, SA”.

Pierwsza czeé¢ pierwszego zarzutu nalezy zatem w czesci oddali¢ jako bezzasadng
i w czgdci odrzucié¢ jako niedopuszczalng.

Po drugie, whrew temu, co utrzymuje skarzaca, z orzecznictwa Sadu nie wynika,
jakoby byt on zobowigzany do weryfikacji, czy w chwili orzekania w przedmiocie
skargi na decyzje izby odwolawczej OHIM moze on zgodnie z prawem wyda¢ nowa
decyzje zawierajaca to samo rozstrzygniecie co zaskarzona decyzja. W istocie
w pkt 25 i 26 ww. wyroku w sprawie Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK)
(KLEENCARE) Sad ograniczy! si¢ do wskazania, ze ten obowigzek cigzy na izbach
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odwotawczych OHIM z uwagi na zasade cigglosci funkcjonalnej migdzy instancjami
tego organu orzekajagcymi w pierwszej instancji — zaréwno ekspertami, jak
i Wydzialem Sprzeciwéw i Wydzialem Uniewazniei — a wspomnianymi izbami.

Zgodnie z art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 Sad moze stwierdzi¢ niewazno$é¢ lub
dokona¢ zmiany decyzji izby odwotawczej OHIM wylacznie w przypadku ,braku
wiadciwodci, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, |...]
rozporzadzenia [nr 40/94] lub kaidego przepisu prawnego dotyczacego ich
stosowania lub naduzycia wladzy”.

Wynika z tego, ze Sad moze stwierdzi¢ niewazno$¢ lub dokonaé zmiany decyzji
bedacej przedmiotem skargi wylacznie wtedy, gdy w chwili wydania byta ona objeta
jedna z tych podstaw stwierdzenia jej niewaznosci czy dokonania jej zmiany. Sad nie
moze natomiast stwierdzi¢ niewaznosci lub dokona¢ zmiany wspomnianej decyzji
z uwagi na podstawy, ktére zaistnialy po jej wydaniu.

W konsekwencji druga cze$¢ pierwszego zarzutu jest bezzasadna, a zatem zarzut ten
nalezy oddali¢ w catosci.

W przedmiocie zarzutu drugiego

Argumentacja stron

W pierwszej czgéci drugiego zarzutu wnoszaca odwolanie podnosi, ze poniewaz
przedstawione przez wnoszacego sprzeciw etykiety nie zawieraja daty, nie pozwalaja
one na wykazanie uzywania wczesniejszego znaku towarowego w rozpatrywanym
okresie ani tez na poparcie innych dowoddéw przedstawionych w toku postepowania.
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W drugiej czedci tego zarzutu wnoszaca odwolanie twierdzi, ze Sad naruszyt art. 43
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 poprzez niewlasciwa wykladnie pojecia ,rzeczywis-
tego uzywania” w rozumieniu tego artykulu. Zdaniem wnoszacej odwotanie Sad nie
uwzglednit w szczegélnoéci warunkéw, pod jakimi uzywanie znaku towarowego
moze zosta¢ uznane za rzeczywiste,

Zdaniem wnoszacej odwolanie z opinii rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba
Colomera i ww. wyroku Trybunalu w sprawie Ansul, jak réwniez z orzecznictwa
Sadu wynika, ze rzeczywiste uzywanie nie obejmuje uzywania o charakterze
symbolicznym, majacego na celu wylacznie utrzymanie praw do znaku towarowego,
ze prog, od ktérego handlowe uzywanie znaku towarowego moze zosta¢ uznane za
whagciwe i rzeczywiste, jest bezposrednio powiazany z charakterem towaru lub
rodzajem uslugi, ze niezaleznie od rozmiaru transakcji dokonanych pod danym
znakiem towarowym i ich czgstotliwosci, musi mie¢ miejsce uzywanie w sposéb
ciagly, a nie sporadyczny lub okazjonalny oraz ze rzeczywiste uzywanie zaktada, by
znak towarowy byl uzywany na znacznej czeéci terytorium, na ktérym jest
chroniony.

Wnoszaca odwotanie podkre§la, ze w niniejszej sprawie sprzedawane towary sa
towarami powszechnego uzytku o niskiej cenie, przeznaczonymi do codziennego
uzytku przez konsumenta koficowego, a w konsekwencji sa fatwe w sprzedazy.
Z uwagi na charakter tych towaréw sprzedai o rozmiarze takim jak ustalony
w niniejszej sprawie nie moze zosta¢ uznana za wystarczajagca w rozumieniu art. 43
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94. Poza tym wnoszacy sprzeciw, ktéry przedstawit
dowéd dokonania jedynie pigciu transakeji w ciagu jedenastu miesiecy, wykazat co
najwyzej sporadyczne i okazjonalne uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego.
Takie uzywanie w zadnym razie nie moze zosta¢ uznane za uzywanie w spos6b
ciagly, faktyczny i staly. Ponadto z uwagi na to, ze wszystkie przedstawione faktury
byly wystawione na rzecz tego samego klienta, nie zostal przedstawiony dowéd
uzywania wcze$niejszego znaku towarowego na znacznej czgdci terytorium, na
ktérym jest chroniony.

Dodaje ona, ze jej ocena, zgodnie z ktorg Sad niewlasciwie zinterpretowal pojecie
,izZeczywistego uzywania” w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, jest
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potwierdzona faktem, ze Bundesgerichtshof (Niemcy) orzekt w innej sprawie, iz
miesigczny obrét w wysokosci 4400 EUR wskazuje na uzywanie o charakterze czysto
formalnym.

Zdaniem wnoszacej odwolanie w zaden spos6b nie podwaza ona dokonanych przez
Sad ustalen okolicznosci stanu faktycznego i oceny dowoddw, jednakze zarzuca mu
naruszenie pojecia ,rzeczywistego uzywania”. Chodzi tutaj o kwestie prawng, ktéra
moze zosta¢ podniesiona w postgpowaniu odwotawczym.

OHIM wskazuje, ze w pkt 32-42 zaskarzonego wyroku Sad wlasciwie przedstawit
zasady ustanowione zaréwno przez niego, jak i przez Trybunal w zakresie pojecia
»Izeczywistego uzywania”, i stwierdza, ze wnoszaca odwolanie nie kwestionuje tych
zasad, ale uwaza, iz okolicznosci stanu faktycznego w niniejszej sprawie nie
dostarczaja dowodu takiego uzywania.

Wywodzi on zatem z tego, ze drugi zarzut odwolania ma na celu dokonanie przez
Trybunal ponownej oceny okolicznoéci stanu faktycznego i dowodéw, a zatem
zarzut ten winien zosta¢ uznany za niedopuszczalny.

Pomocniczo OHIM uwaza, ze Sad stusznie orzekl, iz dowdd rzeczywistego uzywania
znaku towarowego zostal przedstawiony, a zatem zarzut ten jest bezzasadny.
Przyznaje on, ze dowiedzione uzywane ma dosy¢ ograniczony zasieg i wydaje sig
dotyczy¢ pojedynczego klienta, jednakze podkresla, ze taczna wysokosé transakcji
zostata osiggnigta w do$¢ krétkim czasie. Przypomina réwniez, ze zgodnie
z orzecznictwem Trybunalu nie istnieje zasada ,de minimis” i uwaza, ze Sad
stusznie orzekl, iz ograniczone uzywanie mozna pogodzi¢ z rzeczywista obecnoécia
na rynku.
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Jesli chodzi o twierdzenie wnoszacej odwolanie, zgodnie z ktérym aby uzywanie
moglo zosta¢ uznane za rzeczywiste, znak towarowy musi by¢ obecny na znacznej
czeéci terytorium, na ktérym jest chroniony, OHIM stwierdza, ze wymaog ten nie jest
istotny w $wietle ww. wyroku w sprawie Ansul i postanowienia z dnia 27 stycznia
2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec. str. I-1159, jak réwniez Ze
wielkos¢ zasiggu terytorialnego stanowi jedynie jeden z elementéw, ktére nalezy bra¢
pod uwage przy ustalaniu, czy uzywanie jest rzeczywiste.

W odniesieniu do argumentu opartego na orzeczeniu Bundesgerichtshof OHIM
podnosi, Ze orzeczenia sadu krajowego nie sa wiazace w niniejszym postgpowaniu,
a ponadto Ze ze wzgledu na to, iz w ramach ustalenia, czy dany znak towarowy byt
rzeczywiScie uzywany, nalezy ocenia¢ kazdy przypadek odrgbnie, wyciaganie
ogblnych wnioskéw z innych spraw jest praktycznie niemozliwe.

Ocena Trybunalu

Po pierwsze nalezy wskazad, ze wnoszaca odwolanie nie podwaza stwierdzenia Sadu
dokonanego w pkt 46-48 zaskarzonego wyroku na podstawie przedstawionych
przez wnoszacego sprzeciw faktur, zgodnie z ktérym warto$¢ towaréw sprzedawa-
nych pod wczeéniejszym znakiem towarowym w okresie od maja 1996 r. do maja
1997 r. z przeznaczeniem na rzecz pojedynczego klienta w Hiszpanii opiewa na
kwote nieprzewyzszajaca 4800 EUR, co odpowiada sprzedazy 293 skrzynek po
dwanascie sztuk kazda.

W tych okolicznosciach pierwsza czgé¢ drugiego zarzutu, opartego na fakcie, ze
przedstawione przez wnoszacego sprzeciw etykiety nie moga ze swej natury
stanowi¢ dowodu uzywania wczeéniejszego znaku towarowego w rozpatrywanym
okresie ani tez potwierdza¢ innych dowoddéw, nie moze prowadzi¢ do uchylenia
zaskarzonego wyroku i winna zosta¢ odrzucona jako nieistotna dla sprawy.
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Po drugie, jak to wynika z orzecznictwa Trybunalu, znak towarowy stanowi
przedmiot ,rzeczywistego uzywania” wtedy, gdy jest uzywany zgodnie ze swoja
podstawowa funkcja, jaka jest zagwarantowanie okreslenia pochodzenia towaréw
i ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, tak aby wykreowa¢ lub zachowaé rynek
zbytu dla tych towaréw i uslug, z wylaczeniem przypadkéw uzywania o charakterze
symbolicznym, majacym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego.
Ocena rzeczywistego charakteru uzywania znaku towarowego winna opieraé sie na
wszystkich faktach i okolicznosciach wlasciwych dla ustalenia prawdziwosci
wykorzystania handlowego tego znaku w obrocie, a w szczeg6lnoéci powinna
uwzglednia¢ uzywanie uznawane za uzasadnione w danym sektorze ekonomicznym
w celu zachowania lub wykreowania udzialéw w rynku towar6w i ustug chronionych
przez znak towarowy, charakter tych towaréw lub ustug, cechy danego rynku oraz
zasieg i czestos¢ uzywania znaku towarowego [zob. w odniesieniu do art, 10 ust. 1
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), ktdry jest identyczny z art. 15 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94, ww. wyrok w sprawie Ansul, pkt 43, oraz ww.
postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 27].

Kwestia, czy uzywanie jest ilo§ciowo wystarczajace, by zachowaé lub wykreowaé
udzialy w rynku towaréw lub ustug chronionych przez znak towarowy, jest zatem
zalezna od kilku czynnikéw i oceny dokonywanej odrebnie dla kazdego przypadku.
Wsrdd czynnikéw, ktére moga zosta¢ wzigte pod uwage, figuruja wlasciwosci tych
towaréw lub ustug, czesto$¢ lub regularno$¢ uzywania znaku towarowego, fakt, czy
znak towarowy jest uzywany do sprzedazy wszystkich identycznych towaréw lub
uslug pochodzacych z przedsiebiorstwa wlasciciela, czy tez wylacznie dla niektérych
z nich, lub dowody dotyczace uzywania znaku towarowego, ktére zobowigzany jest
przedstawi¢ wladciciel (zob. podobnie ww. postanowienie w sprawie La Mer
Technology, pkt 22).

Wynika z tego, ze nie mozna okre$li¢ a priori i w sposéb abstrakcyjny, jaki prog
ilosciowy nalezy przyja¢, by uzywanie mialto rzeczywisty charakter. W konsekwencji
nie mozna ustanowi¢ zasady de minimis, gdyz uniemozliwialaby ona OHIM — lub
w przypadku skargi Sadowi — dokonanie oceny wszystkich okolicznoéci zawistego
przed nimi sporu (zob. podobnie ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology,
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pkt 25). Tak wiec w przypadku gdy jest to faktycznie uzasadnione handlowo
okolicznosciami wskazanymi w pkt 70 niniejszego wyroku, uzywanie, nawet na
minimalng skale, moze byé wystarczajace do ustalenia rzeczywistego charakteru
(ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 27).

W niniejszej sprawie Sad w zaden sposdb nie naruszyl prawa w ramach oceny
rzeczywistego charakteru uzywania wcze$niejszego znaku towarowego.

W istocie, po pierwsze, Sad na podstawie zasady 22 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95
przeprowadzit w pkt 46—54 zaskarzonego wyroku analize miejsca, okresu, znaczenia
i charakteru tego uzywania.

Po drugie, zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 70-72 niniejszego
wyroku Sad staral si¢ zbadad, czy wezeéniejszy znak towarowy byt uzywany w celu
wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla towaréw okreslonych jako
»skoncentrowane soki owocowe”, dla ktérych uzywanie to zostalo dowiedzione,
czy tez przeciwnie, uzywanie to mialo na celu wylacznie utrzymanie praw do znaku
towarowego i winno bylo zosta¢ uznane za symboliczne.

Po trzecie, wbrew temu, co utrzymuje wnoszaca odwolanie, okolicznos¢, ze
w niniejszym przypadku dowdd uzywania wezeéniejszego znaku towarowego zostal
przedstawiony jedynie w zakresie sprzedazy towaréw na rzecz pojedynczego klienta,
nie pozwala wykluczyé a priori rzeczywistego charakteru tego uzywania (zob.
podobnie ww. postanowienie w sprawie La Mer Technology, pkt 24), nawet jesli
wynika z niego, ze wspomniany znak nie jest obecny na znacznej czeéci terytorium
hiszpariskiego, na ktérym jest chroniony. W istocie, jak to podnosi OHIM, wielko$¢
terytorialnego zasiegu uzywania stanowi wylacznie jeden z czynnikéw, ktére nalezy
wzigé pod uwage w celu ustalenia, czy ma ono rzeczywisty charakter.
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Wreszcie po czwarte, jedli chodzi o argument wnoszacej odwolanie oparty na
wyroku wydanym przez Bundesgerichtshof w sprawie dotyczacej innego znaku
towarowego niz znak VITAFRUT, jak to wynika z orzecznictwa przypomnianego
w pkt 70-72 niniejszego wyroku, ocena rzeczywistego charakteru uzywania znaku
towarowego wymaga uwzglednienia calosci okolicznosci danego przypadku i nie jest
mozliwe ustalenie a priori i w spos6b abstrakeyjny, jaki prég iloéciowy winien zostaé
ustanowiony, by mozna bylo stwierdzi¢, czy uzywanie ma rzeczywisty charakter.
Wynika z tego, ze sady, orzekajac w dwéch réznych sprawach, moga oceni¢
rzeczywisty charakter uzywania, na ktére powotano si¢ w postgpowaniu przed nimi,
w sposéb odmienny, nawet jesli na skutek takiego uzywania zostaly osiggniete
poréwnywalne obroty.

W pozostalym zakresie argumentacja wnoszacej odwolanie, zgodnie z ktéra —
w szczegolnosci ze wzgledu na charakter towaréw sprzedawanych pod wezeéniej-
szym znakiem towarowym — ilosciowa skala uzywania tego znaku nie jest
wystarczajaca, by mozna je bylo uznaé za rzeczywiste w rozumieniu art. 43 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94, ma na celu zastgpienie przez Trybunat oceny okolicznosci
stanu faktycznego i dowodéw dokonanej przez Sad wlasng ocena. Z przyczyn
przypomnianych w pkt 49 niniejszego wyroku, poza przypadkiem ich przeinaczenia,
ktére nie zostalo podniesione w niniejszej sprawie, taka argumentacja nie stanowi
kwestii prawnej poddanej jako taka kontroli Trybunatu.

W konsekwencji druga cze$¢ drugiego zarzutu, oparta na niewlaciwej wykiadni
pojecia ,rzeczywistego uzywania” w rozumieniu art. 43 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94, jest po czesci niedopuszczalna i po czesci bezzasadna, a zatem zarzut ten
nalezy oddali¢ w calodci.

W przedmiocie zarzutu trzeciego

Argumentacja stron

W trzecim zarzucie, podniesionym na poparcie pomocniczego zadania czgéciowego
uchylenia zaskarzonego wyroku, wnoszaca odwolanie utrzymuje, ze Sad naruszyt
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art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, gdyz uznal, ze towary okreslone jako
,napoje na bazie zi6t i witamin”, dla ktérych wniesiono o rejestracjg, i towary
okreslone jako ,skoncentrowane soki owocowe”, dla ktérych rzeczywiste uzywanie
wezeéniejszego znaku towarowego zostalo dowiedzione, s3 towarami podobnymi
w rozumieniu tego przepisu.

Po pierwsze wnoszaca odwolanie utrzymuje, ze Sad nie wzigt pod uwage charakteru
whasciwego kazdemu z tych towaréw, ktory zgodnie z orzecznictwem Trybunalu
stanowi wszakze istotny czynnik, ktéry nalezy uwzglednié¢ przy dokonywaniu oceny,
czy dane towary lub ustugi sa podobne.

Po drugie podnosi ona, Ze towary te znacznie si¢ réznig, jesli chodzi o sposéb ich
wytwarzania, uzywania, przeznaczenie, a takze miejsce ich sprzedazy, oraz ze og6t
tych réznic przewaza nad ich jedyna wspdlna cechs, jaka jest to, ze sa one
zaadresowane do tych samych potencjalnych konsumentéw.

Wnoszaca odwolanie utrzymuje, ze poprzez ten zarzut w zaden sposéb nie pragnie
podwazy¢ dokonanych przez Sad ustaleni okolicznosci stanu faktycznego i oceny
dowodéw, a jedynie zarzuca Sadowi naruszenie pojecia ,podobieristwa towar6w”. Jej
zdaniem chodzi tutaj o kwestie prawna, ktéra moze zosta¢ podniesiona
w postepowaniu odwolawczym.

Przede wszystkim OHIM wnosi o stwierdzenie niedopuszczalnoéci trzeciego zarzutu
z uwagi na to, ze wnoszaca odwolanie ogranicza si¢ do krytyki oceny okolicznosci
stanu faktycznego dokonanej przez Sad. Pomocniczo podnosi on, ze rozpatrywane
towary sa podobne.
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Ocena Trybunatu

Jak stusznie przypomnial Sad w pkt 65 zaskarzonego wyroku, w celu dokonania
oceny podobiefistwa towaréw lub uslug nalezy uwzgledni¢ wszystkie istotne
czynniki charakteryzujace wzajemny stosunek tych towaréw lub uslug. Czynniki te
obejmuja w szczeg6lnosci charakter towaréw lub ustug, ich przeznaczenie, sposib
uzywania, jak réwniez to, czy te towary lub uslugi konkuruja ze soba, czy tez sie
uzupelniajg [zob. w odniesieniu do art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, ktéry jest
zasadniczo identyczny z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, wyrok z dnia
29 wrzesnia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. [-5507, pkt 23].

Zgodnie z tym orzecznictwem Sad stwierdzit w pkt 66 zaskarzonego wyroku, ze
towary okreslone jako ,napoje na bazie ziét i witamin”, dla ktérych wniesiono
o rejestracje, i towary okreslone jako ,skoncentrowane soki owocowe”, dla ktérych
uzywanie wczesniejszego znaku towarowego zostalo dowiedzione, sa przeznaczone
dla konsumentéw koncowych. Tym samym orzekl on w pkt 67 zaskarzonego
wyroku, Ze wspomniane towary majy takie samo przeznaczenie polegajace na
gaszeniu pragnienia, w duzym stopniu konkuruja ze soba, maja taki sam charakter
i ten sam sposéb wykorzystania — chodzi tutaj bowiem o napoje bezalkoholowe
spozywane zwykle w postaci schiodzonej — a ich odmienny sktad nie wyklucza
faktu, ze stanowia substytuty, gdyz stuzg zaspokajaniu tych samych potrzeb.

Zarzucajac Sadowi brak uwzglednienia przy ocenie podobienistwa rozpatrywanych
towaréw ich charakteru, wnoszaca odwolanie opiera si¢ na blednym zrozumieniu
zaskarzonego wyroku. W istocie w pkt 67 zaskarzonego wyroku Sad zbadat, czy
wspomniane towary s podobne, uwzgledniajac dla tego celu w szczegdlnosci
wladciwy kazdemu z nich charakter.

Zarzucajac Sadowi, ze nie orzek! on, iz réznice miedzy rozpatrywanymi towarami
przewazajg nad ich jedyna wspdlng cechy, jaka jest to, ze sa one zaadresowane do
tych samych potencjalnych konsumentéw, wnoszaca odwolanie domaga sie
w rzeczywistosci zastapienia przez Trybunal oceny okolicznosci stanu faktycznego
dokonanej przez Sad w pkt 66 i 67 zaskarzonego wyroku wilasna oceng (zob.
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analogiczne w odniesieniu do oceny podobieristwa dwdéch znakéw towarowych
wyroki z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko
OHIM, Zb.Orz. str. I-643, pkt 23, oraz z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P
Miilhens przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. 1-2717, pkt 41). Z przyczyn przypomnia-
nych w pkt 49 niniejszego wyroku, poza przypadkiem ich przeinaczenia, ktére nie
zostalo podniesione w niniejszej sprawie, taka argumentacja nie stanowi kwestii
prawnej poddanej jako taka kontroli Trybunatu.

W konsekwencji trzeci zarzut nalezy w czeéci oddalié¢ jako bezzasadny i w czeéci
odrzuci¢ jako niedopuszczalny, a co za tym idzie, odwolanie nalezy oddali¢ w catosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu Trybunalu, majacym zastosowanie do
postepowania odwolawczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje
obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz
wnoszaca odwolanie przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM —
obcigzy¢ ja kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) The Sunrider Copr. zostaje obcigzona kosztami postepowania.,

Podpisy
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