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I — Wprowadzenie

1. Niniejsze odwolanie stanowi kolejny roz-
dzial w dlugiej procesowej historii konfron-
tujacej dwa browary, pétnocnoamerykanski
Anheuser-Busch i czeski Budéjovicky Budvar,
nédrodni podnik (zwany dalej ,Budvar”),
z ktéra wiaze si¢ wydanie kilku juz orzeczen

Trybunatu®. Mimo ze te wcze$niejsze wy-
roki moga mie¢ pewien wplyw na niektére
aspekty niniejszej sprawy, to jednak problem
prawny, z ktérym mamy tutaj do czynienia,
nie byl dotychczas przedmiotem naszego
orzecznictwa.

2 — Ostatnim jest wyrok z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie
C-214/09 P Anheuser-Busch Inc. przeciwko OHIM i Budéjo-
vicky Budvar, Zb.Orz. s. I-7665. W celu uzyskania dalszych
informacji o korzeniach konfliktu i jego ostatnich rozdzia-
fach mozna skorzysta¢ z opinii rzecznika generalnego
D. Ruiza-Jaraba Colomera z dnia 5 lutego 2009 r., w sprawie
C-478/07 Budéjovicky Budvar (wyrok z dnia 8 wrzesnia
2009 r., Zb.Orz. s. I-7721).
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2. Zaskarzonym wyrokiem z dnia 16 grud-
nia 2008 r. w sprawie Budéjovicky Budvar
przeciwko OHIM - Anheuser-Busch (BUD)?
Sad Pierwszej Instancji uwzglednil wniesione
przez Budvar skargi o stwierdzenie niewaz-
nosci szeregu decyzji Drugiej Izby Odwolaw-
czej Urzedu Harmonizacji Rynku Wewnetrz-
nego (znaki towarowe i wzory) (zwanego
dalej ,OHIM”), na mocy ktérych oddalono
sprzeciw wniesiony przez Budvar wobec do-
konanego przez Anheuser-Busch zgloszenia
Bud do rejestracji jako wspdlnotowego znaku
towarowego.

3. Osobliwo$¢ sprawy polega na tym, ze
Budvar sformulowala swdj sprzeciw wobec
rejestracji Bud jako wspolnotowego zna-
ku towarowego, opierajac si¢ na art. 8 ust. 4
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowe-
go znaku towarowego * i podnoszac istnienie
wczesniejszego prawa do nazwy Bud, ktére
wynikalo z nazwy pochodzenia chronionej
w Austrii i Francji za posrednictwem dwdéch
instrumentéw miedzynarodowych.

4. Trybunal ma zatem za zadanie po raz
pierwszy dokona¢ interpretacji art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 i musi to uczyni¢
w sytuacji, ktora nie wydaje si¢ by¢ najbar-
dziej typowa do zastosowania wymienione-
go przepisu. Jest tak dlatego, ze wewnetrzna
logika art. 8 ust. 4 latwiej dopasowuje sie do
praw, ktére powstaly przez samo uzywanie
danego oznaczenia (na przyklad do znakdéw
niezarejestrowanych, ale takze, w zaleznosci

3 — Sprawy pofgczone T-225/06, T-255/06, T-257/06 i T-309/06,
Zb.Orz. s. 1I-3555.
4 — Dz.U.1994,L 11,s. 1.
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od ustawodawstwa krajowego, do niektdérych
nazw przedsiebiorstw, szyldéw czy innych
oznaczen odrdzniajacych), niz do praw, ktére
korzystaja z ochrony na skutek ich formalne-
go zarejestrowania, jak ma to miejsce w ni-
niejszej sprawie.

5. Ta ostatnia okoliczno$¢ mogla przesadzi¢
o ogdlnych zarysach rozstrzygniecia Sadu,
jednak uwazam, ze nie powinna mie¢ wpltywu
na wynik odwotania. Interpretacja art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 powinna wprawdzie
by¢ wystarczajaco elastyczna, by mozna ja
bylo dopasowa¢ do duzej r6znorodnosci zna-
kéw, ktore moga zostac objete zakresem sto-
sowania tego przepisu, jednak jednocze$nie
musi ona dazy¢ do wypracowania jednolitego
podej$cia. W przeciwnym razie przestanki
wymagane do stosowania tego przepisu nie
bylyby w stanie spetni¢ swojej podstawowej,
przypisanej im przez prawodawce wspoélno-
towego funkgcji, jaka jest zapewnienie wia-
rygodnosci i rzeczywistej istoty wskazanych
oznaczen.

6. W istocie przeslanki te sa powiazane
z gléwnie faktycznym kontekstem i to wla-
$nie na tej plaszczyZnie nalezy oceniaéd, czy
zostaly one spetnione. W mojej ocenie po-
winno tak tez by¢ takze w wypadku takich
spraw jak niniejsza, kiedy istnienie formal-
nej miedzynarodowej ochrony prawnej mo-
globy ewentualnie sugerowac koniecznos¢
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przeformulowania wymogoéw
i ,znaczenia” oznaczenia.

»uzywania”

II — Ramy prawne

A — Porozumienie lizboriskie

7. Artykul 1 ust. 2 Porozumienia lizbon-
skiego o ochronie i miedzynarodowej re-
jestracji nazw pochodzenia® stanowi, ze
panstwa — strony porozumienia ® zobowiazu-
ja sie do ochrony na swoich terytoriach nazw
pochodzenia produktéw pochodzacych z in-
nych krajéw ,zwigzku szczegélnego” uznawa-
nych z tego tytulu w kraju pochodzenia i za-
rejestrowanych w Miedzynarodowym Biurze,
o ktérym mowa w Konwencji o ustanowieniu
Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektu-
alnej (zwanej dalej ,WIPO”).

8. Zgodnie z art. 5 porozumienia rejestracja
nazw pochodzenia dokonywana jest na wnio-
sek organéw administracji umawiajacych sie
stron na rzecz oséb fizycznych lub prawnych,

5 — Zawarte w dniu 31 pazdziernika 1958 r., zrewidowane
w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienione w dniu
28 wrzes$nia 1979 r. (Recueil des traités des Nations Unies,
tom 828, nr 1317, s. 205).

6 — Obecnie w sklad tzw. ,zwiazku lizbonskiego” wchodzi
26 panstw, wéréd ktérych znajduje sie Republika Czeska,
(http://www.wipo.int/treaties/en).

publicznych lub prywatnych, uprawnionych
do uzywania tych nazw pochodzenia zgod-
nie z prawem krajowym. W tych ramach or-
gany administracji umawiajacych si¢ stron
moga w terminie jednego roku, liczac od dnia
otrzymania powiadomienia o dokonaniu reje-
stracji, o§wiadczy¢, wskazujac powody, ze nie
moga zapewni¢ ochrony nazwy pochodzenia.

9. Zgodnie z trescig art. 6 i 7 ust. 1 nazwa
pochodzenia zarejestrowana na mocy poro-
zumienia lizbonskiego nie moze by¢ uznana
za nazwe rodzajowa, dopdki jest ona chro-
niona jako nazwa pochodzenia w panstwie
pochodzenia.

10. Z kolei na podstawie zasady 16 rozpo-
rzadzenia wykonawczego do porozumienia
lizboniskiego w razie uniewaznienia skut-
kéw rejestracji miedzynarodowej przez dana
umawiajacg sie strone i jezeli od tego unie-
waznienia nie przysluguje juz zaden srodek
odwotawczy, wlasciwy organ administracji tej
umawiajacej sie strony powiadamia o unie-
waznieniu Biuro Miedzynarodowe.

11. Nazwa pochodzenia ,Bud” zostala zare-
jestrowana w WIPO na podstawie porozu-
mienia lizboniskiego w dniu 10 marca 1975 r.
pod numerem 598.
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B — Umowa dwustronna

12. W dniu 11 czerwca 1976 r. Republika Au-
striacka i Czechostowacka Republika Socjali-
styczna podpisaly umowe w sprawie ochrony
oznaczen geograficznych, nazw pochodzenia
i innych nazw zwiazanych z pochodzeniem
produktéw rolnych i przemystowych (zwana
dalej ,umowa dwustronng”)’.

13. Zgodnie z art. 2 do celéw umowy okres-
lenia: oznaczenie geograficzne, nazwa po-
chodzenia i inne nazwy zwigzane z pocho-
dzeniem stosuje sie do wszystkich oznaczen,
ktére w sposéb bezposredni lub posredni od-
nosza sie do pochodzenia towaréw.

14. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tej umowy ,w Re-
publice Austrii nazwy czechostowackie, kto-
re zostana wskazane w porozumieniu, kto-
re zostanie zawarte zgodnie z brzmieniem
art. 6, beda zastrzezone wylacznie dla pro-
duktéw czechostowackich” Artykul 5 ust. 1
cze$¢ B pkt 2 umowy dwustronnej wsréod ka-
tegorii produktéw czeskich objetych ochrona
ustanowiong na mocy tej umowy wymienia
piwa; w zalaczniku B do porozumienia, do
ktérego odsyla art. 6 umowy, wéréd czecho-
stowackich nazw produktéw rolnych i prze-
myslowych (w kategorii ,,piwo”) wymieniono
nazwe ,Bud”.

7 — Zostala opublikowana, jezeli chodzi o Austrie, w Bundesge-
setzblatt fiir die Republik Osterreich z dnia 19 lutego 1981 r.
(BGBI 75/1981) i weszla w Zycie na czas nieokre$lony w dniu
26 lutego 1981 .
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C — Prawo Unii

15. Od dnia 13 kwietnia 2009 r. kwestie do-
tyczace wspdlnotowego znaku towarowego
s3 regulowane przez nowe rozporzadzenie
(WE) nr 207/2009%. Do celéw rozstrzygnie-
cia niniejszego odwotania zastosowanie beda
jednak mialy ratione temporis przepisy roz-
porzadzenia (WE) nr 40/94.

16. Artykul 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94,
ktérego wykladni dotyczy niniejsze odwola-
nie, stanowi, co nastepuje:

W wyniku sprzeciwu wlasciciela niezareje-
strowanego znaku towarowego lub innego
oznaczenia uzywanego w dziatalnosci han-
dlowej o znaczeniu wiekszym niz lokalne,
zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje
sie w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie
z przepisami panstwa czltonkowskiego, ktére
dotycza tego znaku:

a) prawa do tego znaku zostaly nabyte
przed data wniosku o rejestracje wspdl-
notowego znaku towarowego lub datg
zastrzezenia  prawa  pierwszenstwa
wniosku o rejestracje wspdlnotowego
znaku towarowego;

b) oznaczenie to daje wlascicielowi prawo
zakazu uzywania kolejnego [pdZniejsze-
go] znaku towarowego”.

8 — Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).
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17. Artykul 43 ust. 2 i 3 tego rozporzadzenia
stanowi, co nastepuje:

»2. Na wniosek zglaszajacego wlasciciel
wcze$niejszego wspoélnotowego znaku towa-
rowego, ktéry zglosil sprzeciw, przedstawia
dowdd, ze w okresie pieciu lat poprzedzajg-
cych publikacje zgloszenia wspolnotowego
znaku towarowego, wcze$niejszy wspdlnoto-
wy znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany
we Wspolnocie w odniesieniu do towaréw
lub uslug, dla ktérych jest on zarejestrowany
i ktére przytacza on jako uzasadnienie swo-
jego sprzeciwu, lub ze istnieja usprawiedli-
wione powody nieuzywania znaku, pod wa-
runkiem ze wczesniejszy wspolnotowy znak
towarowy byl w tym terminie zarejestrowany
od co najmniej pieciu lat. Wobec braku takie-
go dowodu sprzeciw odrzuca sie. Jezeli wcze-
$niejszy wspdlnotowy znak towarowy byl
uzywany tylko dla czesci towaréw lub ustug,
dla ktérych jest on zarejestrowany, do celéw
rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on
za zarejestrowany tylko dla tej czesci towa-
réw lub ustug.

3. Ustep 2 stosuje sie do wczesniejszych
krajowych znakéw towarowych okreslonych
w art. 8 ust. 2 lit. a), zastepujac uzywanie
w panstwie czlonkowskim, w ktérym wcze-
$niejszy krajowy znak towarowy jest chronio-
ny, uzywaniem we Wspdlnocie [zastepujac
uzywanie we Wspdlnocie uzywaniem w pan-
stwie czlonkowskim, w ktérym wczeéniejszy
znak towarowy jest chroniony]”

18. Zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 ,w trakcie postepowania Urzad bada
stan faktyczny z urzedu; jednakze w postepo-
waniu odnoszacym sie do wzglednych pod-
staw odmowy rejestracji ogranicza sie w tym
badaniu do stanu faktycznego, dowoddéw
i argumentéw przedstawionych przez strony
oraz poszukiwanego zado$¢uczynienia”

III — Postgepowanie przed Sadem Pierw-
szej Instancji i zaskarzony wyrok

A — Stan faktyczny i postepowanie przed
OHIM

19. W dniach 1 kwietnia 1996 r., 28 lipca
1999 r., 11 kwietnia 2000 r. i 4 lipca 2000 r.
Anheuser-Busch, Inc. dokonala w OHIM
czterech zgloszen celem zarejestrowania zna-
ku Bud (graficznego i stownego) jako wspdl-
notowego znaku towarowego.

20. W dniach 5 marca 1999 r., 1 sierpnia
2000 r., 22 maja 2001 r. i 5 czerwca 2001 r.
Budvar wniosta sprzeciwy namocy art. 42 roz-
porzadzenia nr 40/94, powolujac sie w pierw-
szej kolejnosci na podstawie art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 na graficzny
miedzynarodowy znak towarowy nr 361.566
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chroniony w Austrii, w krajach Beneluk-
su i we Wloszech; i w drugiej kolejnosci na
podstawie art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia
na zarejestrowana na mocy porozumienia li-
zbonskiego w OHIM w dniu 10 marca 1975 r.
nazwe pochodzenia ,Bud” chroniong we
Francji, we Wloszech i w Portugalii oraz na
ta sama nazwe pochodzenia chroniona w Au-
strii na mocy umowy dwustronne;j.

21. Na mocy decyzji z dnia 16 lipca 2004 r.
(nr 2326/2004) Wydzial Sprzeciwéw czescio-
wo uwzglednil sprzeciw wniesiony wobec
rejestracji jednego ze zgloszonych znakéw
towarowych. Natomiast decyzjami z dnia
23 grudnia 2004 r. (nr 4474/2004 i 4475/2004)
i z dnia 26 stycznia 2005 r. (nr 117/2005) Wy-
dzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciwy wnie-
sione przez Budvar wobec rejestracji trzech
pozostalych znakéw. Budvar wszczela proce-
dury odwolawcze przeciwko trzem ostatnim
oddalajacym decyzjom Wydzialu Sprzeci-
wow, a Anheuser—Busch zaskarzyla takze
decyzje cze$ciowo uwzgledniajaca sprzeciw
z dnia 16 lipca 2004 r.

22. . W decyzjach wydanych w dniach
14 czerwca (sprawa R 234/2005-2), 28 czerw-
ca (sprawa R 241/2005-2) i 1 wrze$nia 2006 r.
(sprawa R 305/2005-2) Druga Izba Odwo-
fawcza OHIM oddalita odwotania wniesio-
ne przez Budvar. W decyzji wydanej w dniu
28 czerwca 2006 r. (sprawa R 802/2004-2)
Izba Odwotawcza uwzglednita odwolanie
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wniesione przez Anheuser-Busch i w cato$ci
oddalifa sprzeciw wniesiony przez Budvar.

23. W tych czterech decyzjach Izba Od-
wolawcza podniosta przede wszystkim, ze
w uzasadnieniu swych sprzeciwéw Budvar
nie wydawala sie¢ powolywa¢ na miedzyna-
rodowy graficzny znak towarowy nr 361.566,
a jedynie na nazwe pochodzenia ,,Bud”

24. Nastepnie Izba Odwotawcza stwierdzita,
ze trudno bylo wyobrazi¢ sobie, by oznacze-
nie BUD moglo by¢ postrzegane jako nazwa
pochodzenia, cho¢by nawet jako posrednie
oznaczenie pochodzenia geograficznego.
Izba Odwotawcza wywiodla na tej podsta-
wie, Ze sprzeciw nie mogl zosta¢ uwzglednio-
ny w oparciu o art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 na podstawie prawa przedstawione-
go jako nazwa pochodzenia, ktére w rzeczy-
wisto$ci nie jest taka nazwa.

25. Ponadto Izba Odwotawcza, stosu-
jac przez analogie przepisy art. 43 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 40/94 i zasade 22 roz-
porzadzenia (WE) nr 2868/95° uznata, ze
przedstawione przez Budvar dowody na oko-
liczno$¢ uzywania nazwy pochodzenia ,,bud”

9 — Rozporzadzenie Komisji z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonu-
jace rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlno-
towego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1).
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w Austrii, we Francji, we Wloszech i w Portu-
galii sg niewystarczajace.

26. Wreszcie Izba Odwolawcza stwierdzila,
ze sprzeciw powinien byl zosta¢ oddalony
réwniez z uwagi na fakt, ze Budvar nie wy-
kazala, iz rozpatrywana nazwa pochodzenia
przyznawala jej prawo zakazania uzywania
okreslenia Bud jako znaku towarowego w Au-
strii i we Francji.

B — Synteza zaskarzonego wyroku

27. W dniach 26 sierpnia’®, 15 wrze$nia®
i 14 listopada 2006 r.'? Budvar wniosta do
Sadu skargi o stwierdzenie niewaznosci
wskazanych decyzji Izby Odwolawczej. Jako
podstawe skarzaca wskazala jedynie naru-
szenie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.
Ten jedyny zarzut podnoszony przez Budvar
skladal sie z dwdch czesci: pierwsza dotyczy-
fa waznosci nazwy pochodzenia ,bud” (Izba
Odwotlawcza zaprzeczyla temu, by oznacze-
nie BUD moglo by¢ uwazane za nazwe po-
chodzenia); druga dotyczyla stosowania prze-
stanek z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94

10 — Sprawa T-225/06.
11 — Sprawy T-255/06 i T-257/06.
12 — Sprawa T-309/06.

(ktérego Izba Odwolawcza odmoéwila,

a Budvar sie¢ domagala).

28. Zaskarzonym wyrokiem z dnia 16 grud-
nia 2008 r. Sad, przychylajac sie do pierwszej
i drugiej czesci jedynego zarzutu, uwzglednil
skarge o stwierdzenie niewaznosci wniesiona
przez Budvar.

29. Sad uwzglednil pierwsza cze$¢ jedynego
zarzutu, wskazujac na koniecznos$¢ dokonania
rozréznienia pomiedzy nazwa pochodzenia
»bud” zarejestrowana na mocy porozumienia
lizbonskiego a nazwa pochodzenia ,bud” za-
rejestrowang na mocy umowy dwustronnej.

30. Odnosnie do pierwszej nazwy Sad przy-
pomnial, ze zgodnie z orzecznictwem Trybu-
nalu ,waznos¢ krajowego znaku towarowego
nie moze by¢ podwazana w ramach poste-
powania w sprawie rejestracji wspélnotowe-
go znaku towarowego” (pkt 88), wnioskujac
z tego, ze ,system stworzony przez rozpo-
rzadzenie nr 40/94 zaklada uwzglednienie
przez OHIM istnienia praw wcze$niejszych
na szczeblu krajowym” (pkt 89). Skoro we
Francji skutki nazwy pochodzenia ,bud” nie
zostaly ostatecznie uniewaznione, Sad uznal,
ze Izba Odwolawcza powinna uwzglednié
stosowne przepisy prawa krajowego i reje-
stracje dokonang na mocy porozumienia li-
zbonskiego, bez rozwazania, czy weczesniejsze
prawo, na ktére sie powotano, stanowi ,na-
zwe pochodzenia” (pkt 90).
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31. Co sie tyczy drugiej z tych nazw, Sad
podkreslil, ze zgodnie z art. 2 umowy dwu-
stronnej ,wystarczy, by dane oznaczenia lub
nazwy odnosily sie bezposrednio lub posred-
nio do pochodzenia towaru, aby mozna je
byto wymieni¢ w umowie dwustronnej i aby
mogly one korzystaé z tego tytutu z ochro-
ny przyznawanej przez te umowe” (pkt 94).
W $wietle tych elementéw Sad stwierdzitl,
ze Izba Odwotawcza niestusznie stwierdzita,
ze przyznana na mocy umowy dwustronnej
ochrona oznaczenia ,Bud” jest $cisle zwig-
zana z jego statusem jako ,nazwy pochodze-
nia” (pkt 95). Trybunal wskazal natomiast,
ze umowa dwustronna nadal wywiera skutki
w Austrii w zakresie ochrony nazwy ,bud’,
jako ze nic nie wskazuje na to, aby Austria
lub Republika Czeska wypowiedzialy wspo-
mniang umowe, a spory zawiste w Austrii nie
doprowadzily do wydania ostatecznego orze-
czenia (pkt 98).

32. Majac na uwadze powyzsze, Sad uznal, ze
Izba Odwotawcza naruszyla art. 8 ust. 4 roz-
porzadzenia nr 40/94, stwierdzajac najpierw,
ze wcze$niejsze prawo, na ktore sie powolano
nie bylo ,nazwa pochodzenia’, nastepnie — ze
kwestia, czy oznaczenie Bud bylo uwazane
za chroniong nazwe pochodzenia miedzy
innymi we Francji i w Austrii, posiada ,dru-
gorzedne znaczenie” i wreszcie, ze sprzeciw
nie moze by¢ na tej podstawie uwzgledniony
(pkt 92 1 97 zaskarzonego wyroku).
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33. Sad uwzglednit takze druga czes¢ jedyne-
go zarzutu dotyczaca stosowania przeslanek
okreslonych w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94. W ramach tej drugiej czesci Budvar
podniosta dwie kwestie.

34. Pierwsza kwestia dotyczyla przestanek
uzywania oznaczenia w obrocie handlowym
ijego ,znaczenia wiekszego niz lokalne”

35. Jezeli chodzi o przestanke uzywania spor-
nego oznaczenia w obrocie handlowym, Sad
uznal, ze Izba Odwotawcza naruszyla prawo,
podejmujac decyzje o stosowaniu przez ana-
logie przepis6w wspdlnotowych dotyczacych
srzeczywistego” uzywania wczesniejszego
znaku towarowego (art. 43 ust. 2 i 3 rozpo-
rzadzenia nr 40/94). Po pierwsze, art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 nie wymaga ,rze-
czywistego” uzywania oznaczenia przywola-
nego na poparcie sprzeciwu (pkt 164 zaskar-
zonego wyroku). Po drugie, w ramach art. 9
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 oraz art. 5
ust. 1iart. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104/EWG "
Trybunat i Sad niejednokrotnie stwierdzaly,
ze ,z uzywaniem oznaczenia identycznego

13 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca
na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40,
s. 1).
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ze znakiem towarowym mamy do czynienia,
gdy odbywa sie¢ ono nie w sferze prywatnej,
lecz w konteksicie dzialalno$ci handlowej
majacej na celu osiagniecie korzysci gospo-
darczej”(pkt 165). Po trzecie, w ramach art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 ,,prawa do nie-
ktérych oznaczern moga nie podlega¢ wyga-
$nieciu, pomimo Ze oznaczenia te nie s »rze-
czywiscie« uzywane” (pkt 166). I po czwarte,
Sad podkreslil, ze stosujac w niniejszej spra-
wie przez analogie art. 43 ust. 2 i 3 rozporza-
dzenia nr 40/94 i zasade 22 rozporzadzenia
nr 2868/95, Izba Odwotawcza przeanalizowa-
ta w szczegdlnosci uzywanie spornego ozna-
czenia w sposéb odrebny dla Austrii, Francji,
Wrtoch i Portugalii, to jest na kazdym z tery-
toriow, na ktérych — wedlug Budvar — nazwa
»bud” jest chroniona, podczas gdy oznacze-
nia, o ktérych mowa w art. 8 ust. 4 rozporza-
dzenia ,moga by¢ objete ochrona na konkret-
nym terytorium, chociaz nie byly uzywane na
tym konkretnym terytorium, lecz w innym
miejscu” (pkt 167).

36. Jednoczesnie Sad uznal, ze ,okreslenie,
ktére ma wskazywaé pochodzenie geogra-
ficzne towaru moze by¢ uzywane w obrocie
handlowym, podobnie jak znak towarowy’,
co nie oznacza jednak, ze rozpatrywana na-
zwa jest uzywana ,jako znak towarowy”
i traci z tego tytulu swoja zasadnicza funkcje
(pkt 175 zaskarzonego wyroku).

37. W odniesieniu do przestanki dotyczacej
znaczenia Sad uznal, ze przepis art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 dotyczy znacze-
nia rozpatrywanego znaku, a nie znaczenia
uzywania. Znaczenie oznaczenia obejmuje
geograficzny zakres jego ochrony, ktéry nie
moze by¢ wylacznie lokalny. W konsekwen-
cji stwierdzil, ze Izba Odwolawcza naruszy-
ta réwniez prawo, dokonujac w przypadku
Francji powigzania dowodu uzywania ozna-
czenia z przestanka opierajaca sie na fakcie,
ze dane prawo musi mie¢ znaczenie wieksze
niz lokalne (pkt 180 i 181).

38. Majgc na uwadze powyzsze, Sad
uwzglednil argumenty dotyczace pierwszej
kwestii poruszonej w ramach drugiej czesci
jedynego zarzutu, uznajac je za zasadne.

39. Druga kwestia poruszona w ramach dru-
giej czesci jedynego zarzutu dotyczyla prawa
wynikajacego z oznaczenia przywolanego na
poparcie sprzeciwu. W tej kwestii Izba Od-
wolawcza odniosta si¢ do orzeczen wydanych
w Austrii i we Francji i stwierdzita, ze Budvar
nie dowiodla, by rozpatrywane oznaczenie
przyznawalo jej prawo zakazywania uzywania
poOZniejszego znaku towarowego. Sad przy-
pomniat jednak, ze zadne z tych orzeczen nie
korzystalo z powagi rzeczy osadzonej i z uwa-
gi na to Izba Odwolawcza nie mogta wyciaga¢
wnioskéw wylacznie w oparciu o nie, tylko
powinna byla uwzgledni¢ przepisy prawa kra-
jowego, na ktére powolata sie¢ Budvar, w tym
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porozumienie lizbonskie i umowe dwustron-
ng (pkt 192). W tym wzgledzie Sad przypo-
mnial, ze OHIM musi z urzedu zasiegna¢ in-
formacji za pomoca $rodkéw, ktére w danym
przypadku uzna za stosowne, o prawie krajo-
wym panstwa cztonkowskiego, o ktére cho-
dzi (pkt 193). W konsekwencji uznal, ze Izba
Odwotawcza popelnila blad, nie uwzgled-
niajac wszystkich istotnych okolicznosci fak-
tycznych i prawnych, aby ustali¢, czy zgodnie
z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 prawo
danego panstwa czlonkowskiego przyzna-
je spdlce Budvar prawo zakazania uzywania
poZniejszego znaku towarowego (pkt 199).

IV — Przebieg postepowania przed Trybu-
nalem i Zagdania stron

40. Odwotanie Anheuser-Busch wplyneto
do sekretariatu Trybunalu w dniu 10 mar-
ca 2009 r., a pisemne odpowiedzi Budvar
i OHIM w dniach 22 i 25 maja 2009 r. Nie
przedstawiono ani repliki, ani dupliki.

41. Anheuser-Busch wnosi do Trybuna-
Iu o uchylenie zaskarzonego wyroku (poza
pierwszym punktem dotyczacym polaczenia
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spraw do wspdlnego rozpoznania) poprzez
wydanie ostatecznego orzeczenia w sprawie
oddalajacego skarge wniesiong w pierwszej
instancji lub ewentualnie o skierowanie spra-
wy do ponownego rozpoznania przez Sad
oraz w kazdym przypadku o obcigzenie
Budvar kosztami postepowania.

42. OHIM przedstawia jednakowe Zzadania,
a Budvar wnosi o utrzymanie w mocy zaskar-
zonego wyroku oraz o obcigzenie kosztami
postepowania strony wnoszacej odwolanie.

43. Podczas rozprawy w dniu 2 czerwca
2010 r. wystuchano ustnych wystapien przed-
stawicieli Anheuser-Busch, Budvar i OHIM
oraz ich odpowiedzi na pytania czlonkéw
wielkiej izby i rzecznika generalnego.

V — Rozwazania wstepne dotyczace art. 8
rozporzadzenia nr 40/94

44. Przed przejsciem do analizy niniejszego
odwolania nalezy poczyni¢ ogdlna uwage do-
tyczaca art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94,
majac na uwadze fakt, ze dyskusja sprowadza
sie do interpretacji przepisu, ktéry dotych-
czas nie byl rozwazany w orzecznictwie Try-
bunatu. Jego wlasciwe zrozumienie wymaga
takze rozwazenia pozostatych ustep6w art. 8.
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A — Sprzeciw oparty na wczesniej zarejestro-
wanym znaku towarowym: art. 8 ust. 1i 2

45. Artykul 8 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
nr 40/94 reguluje sprzeciw wobec rejestracji
wspdlnotowego znaku towarowego oparty na
wczesniejszym znaku towarowym. W szcze-
g6lnosci, art. 8 ust. 2 tego rozporzadzenia
dopuszcza sprzeciw oparty na wcze$niej za-
rejestrowanym znaku towarowym (wspolno-
towym, krajowym lub miedzynarodowym)
i w ten sam sposé6b traktuje krajowe znaki
towarowe, ktére mimo ze nie zostaly zareje-
strowane ', staly sie w nastepstwie ich szcze-
gélnie intensywnego uzywania powszechnie
znane w danym paristwie czlonkowskim .

46. Rozporzadzenie nr 40/94 ustanawia
szereg przestanek, od ktérych uzaleznia
uwzglednienie sprzeciwu opartego na wcze-
$niej zarejestrowanych znakach towarowych.

47. Po pierwsze, zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 40/94 przywolany wcze-
$niejszy znak towarowy powinien by¢ ,rze-
czywidcie uzywany” we Wspdlnocie lub

14 — Artykutl 8 ust. 2 lit. c) nic nie stanowi w tym przedmiocie.

15 — Artykul 6bis konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci
przemystowej z dnia 20 marca 1883 r. (Recueil des traités
des Nations Unies, tom 828, nr 11847, s. 108), do kto-
rego odwoluje sie rozporzadzenie wspélnotowe, nakazuje
ochrone powszechnie znanych znakéw towarowych nale-
zgcych do beneficjentéw konwencji.

w panistwie czlonkowskim w odniesieniu do
towar6éw lub ustug, dla ktérych jest on zare-
jestrowany, w okresie pieciu lat poprzedza-
jacych publikacje zgloszenia wspdlnotowego
znaku towarowego.

48. Po drugie, zgodnie z dyspozycja art. 8
ust.l] wspomnianego rozporzadzenia wla-
$ciciel wczesniejszego znaku towarowego
moze wykazad, ze znak, ktérego rejestracji sie
sprzeciwia, jest identyczny z jego znakiem to-
warowym i ze istnieje ryzyko wprowadzenia
w blad na terytorium, na ktérym wcze$niej-
szy znak towarowy jest chroniony, z powodu
identycznosci lub podobienistwa towaréw lub
ustug, ktore sa oznaczone tymi dwoma zna-
kami towarowymi *°.

49. Tym samym trzecia przestanka jest tak
zwana zasada specjalizacji: sprzeciw moz-
na wnie$¢ tylko wtedy, gdy zgloszenie do
rejestracji dotyczy towaréw lub ustug iden-
tycznych z tymi, dla ktérych chroniony jest
wczeéniejszy znak towarowy, lub do nich po-
dobnych. Od stosowania zasady specjalizacji
istnieje jednak wyjatek odnoszacy sie do zna-
kéw towarowych, ktére cieszg si¢ renoma we
Wspdlnocie lub w panstwie czlonkowskim.
W tym przypadku, pomimo braku podo-
bienistwa towaréw lub ustug, sprzeciw bedzie
skuteczny zawsze wtedy, gdy uzywanie tego
znaku towarowego bez uzasadnionego po-
wodu prowadzitoby do czerpania nienaleznej
korzysci z charakteru odrézniajacego lub re-
nomy wczesniejszego znaku towarowego tu-
dziez dziataloby na ich szkode (art. 8 ust. 5).

16 — Niemniej jednak w przypadku identycznosci znakéw towa-
rowych i identycznoéci towardéw i ustug nalezy domniemy-
wac ryzyko wprowadzenia w biad: tak wydaje sie wynikac
z art. 8 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94.
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B — Sprzeciw oparty na innych oznaczeniach:
art. 8 ust. 4

50. Niezaleznie od powyzszego art. 8 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 dopuszcza takze mozli-
wo$¢ powolania sie w sprzeciwie wobec reje-
stracji wspdlnotowego znaku towarowego na
inne oznaczenia, ktére nie sg ani znakami za-
rejestrowanymi, ani tez znakami powszech-
nie znanymi.

51. Dokladniej, art. 8 ust. 4 wspomnianego
rozporzadzenia pozwala na wniesienie sprze-
ciwu przez ,wlasciciela niezarejestrowanego
znaku towarowego lub innego oznaczenia
uzywanego w obrocie handlowym o zna-
czeniu wiekszym niz lokalne” W ten sposéb
przepis czyni krok w kierunku stosunkowo
nieograniczonej kategorii oznaczen (1), wy-
magajac od nich spelnienia pewnych warun-
kéw zmierzajacych do zapewnienia ich trwa-
Tosci (2).

1. Artykulem 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
objete sa znaki bardzo niejednorodne

52. Nieprecyzyjno$¢ w kwestii charakte-
ru oznaczen, na ktére mozna powolywac
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sie zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94, sprawia, ze funkcjonuje on w prak-
tyce jako rodzaj klauzuli zbiorczej lub jako
niejednorodny zbiér oznaczen, w ktérym
mieszcza si¢ nie tylko niezarejestrowane zna-
ki towarowe, ktére nie spelniaja wymogu po-
wszechnej znajomodci', ale takze wszystkie
inne oznaczenia uzywane w obrocie handlo-
wym o znaczeniu wiekszym niz lokalne.

53. Ta poczatkowa nieprecyzyjno$¢ w defini-
¢ji przedmiotowego zakresu stosowania oma-
wianego przepisu wynika w znacznej mierze
z tego, ze niezarejestrowane znaki towarowe
i pozostale oznaczenia wystepujace w ust. 4
sa utworzone, uznane i chronione przez pra-
wa panstw czlonkowskich i w konsekwencji
moga wykazywa¢ duza niejednorodnos¢. Ta
niejednorodnos$¢ znajduje odzwierciedlenie
w opublikowanych przez OHIM ,Oposition
Guidelines”'®, w ktérych zamieszczony jest
przyblizony wykaz mozliwych do utworze-
nia w réznych panstwach czltonkowskich
oznaczen bedacych ,prawami wcze$niej-
szymi” w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporza-
dzenia nr 40/94. Poza niezarejestrowanymi
znakami towarowymi, wéréd tych oznaczen
wspomniane Guidelines wymieniaja nazwy
handlowe i korporacyjne, firmy przedsie-
biorstw, tytuly publikacji oraz oznaczenia

17 — W przeciwnym wypadku sprzeciw nalezaloby oprze¢ na
art. 8 ust. 2 lit. ¢) omawianego rozporzadzenia.

18 — Guidelines Concerning Proceedings before the Office for
Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and
Designs). Part C: OPOSITION GUIDELINES (s. 312-339).
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geograficzne. Tak wiec w ogdlnym zarysie
omawiany przepis obejmuje zaréwno rézne
oznaczenia, ktdre pelnia funkcje odrézniajaca
i identyfikujaca dzialalno$¢ handlowg, jak i te,
ktére wskazuja na pochodzenie towaréw lub
ustug, dla ktérych danych nazw sie uzywa.

54. Wieksza cze$¢ tych oznaczen (bez wzgle-
du na to, czy sa to znaki towarowe, czy nie)
nie odpowiada klasycznemu systemowi reje-
stru, dlatego prawo do ich uzywania nabywa
sie lub umacnia poprzez ich uzywanie, bez
potrzeby formalnej rejestracji'®. Pomimo to
przepis art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
odnosi sie jednocze$nie do oznaczen, kto-
re byly przedmiotem uprzedniej rejestracji,
w tym — pomimo Ze nie jest to najbardziej
charakterystyczne zalozenie tego przepisu —
oznaczenia geograficzne chronione w pan-
stwie czlonkowskim z tytulu ich rejestracji na
podstawie porozumienia lizbonskiego lub in-
nego instrumentu miedzynarodowego.

55. W tym punkcie nalezaloby wprowadzi¢
dygresje celem okreslenia, na ktére konkret-
nie oznaczenia geograficzne mozna powotaé
sie¢ w ramach stosowania art. 8 ust. 4 omawia-
nego rozporzadzenia.

19 — Dane uzyskane z wykazu oznaczen zamieszczonego
w Oposition Guidelines.

56. Po pierwsze, nalezy wykluczy¢ oznacze-
nia geograficzne, ktére zostaly zarejestrowane
na szczeblu wspélnotowym, poniewaz — cho-
ciaz rozporzadzenie nr 40/94 milczy w tym
zakresie — art. 14 rozporzadzenia (WE)
nr 510/2006 * stanowi, ze ,,gdy nazwa pocho-
dzenia lub oznaczenie geograficzne zosta-
fo zarejestrowane na podstawie niniejszego
rozporzadzenia, wniosek o rejestracje znaku
towarowego, odpowiadajacy jednemu z przy-
padkéw wymienionych w art. 13 i odnoszacy
sie do tej samej kategorii produktéw, jest od-
rzucany, o ile wniosek o rejestracje znaku to-
warowego zostal zlozony po zlozeniu w Ko-
misji wniosku o rejestracje” W powyzszych
granicach przepis art. 7 ust. 1 lit. k) nowego
rozporzgdzenia w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego?® uznal istnienie wspdl-
notowych nazw pochodzenia i oznaczen
geograficznych za bezwzgledna podstawe
odmowy rejestracji wspdlnotowego znaku
towarowego.

57. W konsekwencji art. 8 ust. 4 rozporza-
dzenia nr 40/94 bedzie znajdowal zastoso-
wanie jedynie w przypadku oznaczen geo-
graficznych, ktére nie bedg zarejestrowane
na szczeblu wspélnotowym, ale ktére beda
korzysta¢ z ochrony na szczeblu krajowym.
Moga znalez¢ sie wéréd nich te, ktére zosta-
ly zarejestrowane w ramach porozumienia

20 — Rozporzadzenie Rady (WE) z dnia 20 marca 2006 r. w spra-
wie ochrony oznaczen geograficznych i nazw pochodzenia
produktéw rolnych i srodkéw spozywczych (Dz.U. L 93,
s.12).

21 — Wyzej wymienione w pkt 15 rozporzadzenie nr 207/2009.

I - 2151



OPINIA P. CRUZA VILLALONA — SPRAWA C-96/09 P

lizboriskiego  lub instrumentu

miedzynarodowego .

innego

58. Wraz z ich uprzednia rejestracja taki typ
oznaczen korzysta z bardziej sformalizowanej
ochrony. W mojej ocenie w zakresie, w jakim
wpis do rejestru ma charakter konstytutywny,
istnienie rejestracji jest jedynym elementem,
ktéry nalezy uwzglednié przy ocenie wazno-
$ci rozpatrywanego oznaczenia geograficzne-
go. Nie oznacza to jednak, ze sam wpis bedzie
wystarczal do tego, by mozna bylo powolac
sie na art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94:

22 — Uwazam, ze w $wietle twierdzern Trybunalu zawartych

w ww. w pkt 1 wyroku z dnia 8 wrze$nia 2009 r. w sprawie
Budéjovicky Budvar istnienie tego typu oznaczen geogra-
ficznych jest mozliwe zawsze wtedy, gdy chodzi o proste
oznaczenia, ktére nie s3 wlaczone w zakres zastosowania
rozporzadzenia nr 510/2006. Natomiast z ww. wyroku
mozna wywie$é, ze kwalifikowane nazwy pochodzenia
i oznaczenia geograficzne niezarejestrowane na szcze-
blu wspdlnotowym, pomimo takiej mozliwosci, nie moga
korzysta¢ z ochrony na szczeblu krajowym, zwlaszcza na
mocy umowy dwustronnej zawartej miedzy dwoma parn-
stwami czlonkowskimi. Jak wynika z akt sprawy oznaczenie
BUD zostalo wyraznie okreslone jako ,nazwa pochodze-
nia” Co wiecej, wobec watpliwosci co do jego rzeczywi-
stego charakteru sam fakt przedstawienia go jako nazwy
pochodzenia, ktéra nie zostala zarejestrowana na szczeblu
wspolnotowym, mogtoby przez zastosowanie wskazanego
orzecznictwa o wyczerpujacym charakterze rozporza-
dzenia nr 510/2006 doprowadzi¢ do zanegowania jego
znaczenia dla wniesionego sprzeciwu. Pomimo to pewne
jest, ze przedstawione wcze$niej rozwazania sa calkowicie
nieistotne dla niniejszego postepowania, jako ze Anheu-
ser-Busch nie podniosta tej mozliwej wady przywolanego
oznaczenia, a nie mamy tu do czynienia z zarzutem, ktéry
Trybunal mégtby lub musialby oceni¢ z urzedu, zwlaszcza
w ramach postepowania odwolawczego.
Odnosnie do motywéw dotyczacych ,porzadku publicz-
nego” zob. opinie rzecznikéw generalnych:: F.G. Jacobsa
z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie Salzgitter przeciwko
Komisji (wyrok z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie C-210/98 P,
Rec. s. 1-5843), pkt 141-143; P. Mengozziego z dnia 1 marca
2007 r. w sprawie Common Market Fertilizers (wyrok
z dnia 13 wrze$nia 2007 r. w sprawie C-443/05 P, Zb.Orz.
s. 1-7209), pkt 102, 103. Poréwnaj takze B. Vesterdor: Le
relevé d'office par le juge communautaire, w: Rodriguez
Iglesias, Une Communauté de droit: Festschrift fiir G.C.,
Nomos 2003, s. 551 i nast.
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przestanki dotyczace uzywania, znaczenia
i cech prawa, nalozone przez ten przepis, sa
wymagalne takze w przypadku niewspdlno-
towych oznaczen geograficznych, na ktére
mozna powola¢ sie w sprzeciwie wobec re-
jestracji wspélnotowego znaku towarowego
jedynie w drodze art. 8 ust. 4 omawianego
rozporzadzenia.

59. W konsekwencji wbrew stanowisku
Budvar przedstawionemu przez nia podczas
rozprawy >, rozumiem, ze szczegdlny cha-
rakter tego rodzaju znakéw oraz ochrona,
z ktérej moga korzysta¢ dzieki rejestracji na
szczeblu miedzynarodowym, nie zwalnia
ich ze spelnienia przeslanek ustanowionych
w tym przepisie. Jedynie spelnienie tych prze-
stanek pozwoli zagwarantowad, ze chociaz sa
to proste oznaczenia geograficzne (wylaczo-
nych z tego powodu z mozliwosci uzyskania
ochrony wspolnotowej), ich znaczenie i trwa-
tos¢ czynia je godnymi tej specjalnej ochrony.
W przeciwnym wypadku bowiem zostatyby
zréwnane ze wspdlnotowymi nazwami po-
chodzenia i oznaczeniami geograficznymi.

23 — Budvar podtrzymywala juz to samo stanowisko przed
OHIM w trakcie postepowania w sprawie sprzeciwu, co
zostalo odnotowane w pkt 13 lit. b) ww. w pkt 22 decyzji
Izby Odwolawczej z dnial4 czerwca 2006 r.
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2. Przeslanki z art. 8 ust. 4 rozporzadze-
nia nr 40/94 nastawione sa na zapewnienie
o trwaloéci przywolanych w jego ramach
oznaczen

60. Pierwotna rozpietos¢ przepisu art. 8
ust. 4 omawianego rozporzadzenia, hojna
jezeli chodzi o rodzaj oznaczen, ktére moga
stanowi¢ podstawe sprzeciwu wnoszonego
w ramach tego przepisu, zaweza si¢ natych-
miast wraz z ustanowieniem przestanek, kto-
re powinny by¢ spelnione, aby méc stuzy¢ za
podstawe odmowy rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego.

61. Gléwnym celem tych przestanek jest
precyzyjne ograniczenie zakresu stosowania
tej podstawy sprzeciwu, w ten sposéb, by
mogli sie na nia powolaé jedynie wlascicie-
le szczegdlnie trwalych i waznych oznaczen.
Artykul 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
ustanawia:

— zjednej strony dwie przestanki majace na
celu upewnienie sie, ze dane oznaczenie
jest przedmiotem szczegélnej ochrony
na szczeblu krajowym (w szczegdlno-
§ci, ze ,daje wlascicielowi prawo do za-
kaz[ania] uzywania pdzniejszego znaku
towarowego”) oraz ze wtlasciciel nabyl
prawo do jego uzywania przed zglosze-
niem wspoélnotowego znaku towarowego
lub data zastrzezenia pierwszenstwa. Te
dwie przestanki zawarte w art. 8 ust. 4
lit. a) i b) omawianego rozporzadzenia
nalezy, co jest logiczne, oceniaé¢ w §wietle
»prawa panstwa czlonkowskiego, ktére
reguluje taki znak”

— z drugiej strony dwie przestanki (,uzy-
wanie w obrocie handlowym” i ,znacze-
nie wieksze niz lokalne”) majace na celu
upewnienie si¢, ze niezaleznie od ich
ochrony krajowej mamy do czynienia
z oznaczeniami w pewien spos6b obec-
nymi na rynku i majacymi znaczenie
handlowe.

62. Prawodawca wspdlnotowy przyjat w ten
sposob  konieczno$¢ udzielenia ochrony
oznaczeniom uznanym na szczeblu krajo-
wym, ustanawiajac jednak dwa poziomy
tej ochrony: pierwszy, dla oznaczen, ktére
przedstawiaja specjalne znaczenie z uwagi na
ich ,,uzywanie w obrocie handlowym” i ,zna-
czenie wieksze niz lokalne” i moga na pod-
stawie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
stang¢ na przeszkodzie rejestracji wspolno-
towego znaku towarowego; oraz drugi, dla
praw o znaczeniu lokalnym, ktére nie moga
zapobiec rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego, ale moga stanowi¢ przeszkode
dla ich uzywania na terytorium, na ktérym
prawo to jest chronione, zgodnie z art. 107
tego rozporzadzenia.

63. Sposréd oznaczen krajowych wybiera
sie i chroni w szczegdlnosci te, ktére przez
podwéjny wymdg ,uzywania’ i ,znaczenia”
posiadaja cechy uzasadniajace odmowe reje-
stracji znaku towarowego na szczeblu wspél-
notowym. Jak trafnie wskazuje wnoszacy
odwotanie, gdyby jakiekolwiek oznaczenie
krajowe pozwalalo na wstrzymanie rejestracji
wspolnotowego znaku towarowego, stworze-
nie jednolitego znaku towarowego dla calej
Unii Europejskiej bytoby praktycznie niemoz-
liwe. Raz zarejestrowany wspolnotowy znak

I - 2153



OPINIA P. CRUZA VILLALONA — SPRAWA C-96/09 P

towarowy obowigzuje i podlega ochronie na
calym terytorium Unii (art. 1 rozporzadzenia
nr 40/94). W konsekwencji, by oznaczenie
krajowe lub chronione w réznych panstwach
czlonkowskich moglo stanowi¢ przeszkode
dla rejestracji musi posiadac szczegélng moc,
to jest cechy, ktére pozwola mu zablokowa¢
rejestracje wspdlnotowego znaku towarowe-
go ze skutkiem dla calej Unii.

64. W mojej ocenie cechy te nie sa bezpo-
$rednig konsekwencja ewentualnej rejestra-
cji. Okreslenia uzyte przez ustawodawce wy-
daja sie wskazywa¢ na potrzebe dokonania
oceny w sferze bardziej faktycznej, zwigzanej
ze znaczeniem w obrocie. Ostatecznie chodzi
tu o wymogi, ktére prawodawca $§wiadomie
umiescil w sferze faktycznej, bardziej zwiaza-
ne z faktami niz z abstrakcyjna okolicznoscia
dotyczaca ochrony prawnej.

65. W wypadku przewazajacej czesci ozna-
czen regulowanych tym przepisem, oba ele-
menty wystepuja réwnolegle. Jezeli tak sie
nie dzieje, jak ma to miejsce w niniejszym
przypadku, to art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 naklada obowiazek dodatkowe-
go zweryfikowania danych faktycznych o to
gdzie, kiedy i w jakich warunkach uzywa sie
rozpatrywanego oznaczenia. Pomimo ze ich
ochrona na szczeblu krajowym jest nieza-
lezna od tych okolicznosci i istnieje nawet
bez konieczno$ci ich uzywania, oznaczenie
moze by¢ uzyte na poparcie sprzeciwu, jezeli
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spelnia wymogi nastawione na zapewnienie,
ze posiada ono minimum trwalosci.

66. Wobec powyzszego na zakorficzenie uwa-
zam za niezbedne sprecyzowad, ze te wymogi
lub cechy z art. 8 ust. 4 stanowig ramy utwo-
rzone przez prawodawce ad hoc i nie moga
by¢ poréwnywane z wymogami ustanowio-
nymi dla innych trybéw postepowan w spra-
wie sprzeciwu wobec rejestracji wspolnoto-
wego znaku towarowego.

C — W przedmiocie zasadnosci analogiczne-
go stosowania do art. 8 ust. 4 rozporzgdzenia
nr 40/94 wymogow okreslonych w art. 8 ust. 1
tego rozporzgdzenia

67. W zaskarzonym wyroku i w samym od-
wotaniu kilkakrotnie podnoszono jako argu-
ment zasadno$¢ lub bezzasadno$¢, w zalez-
noéci od przypadku, stosowania w ramach
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 wymo-
gbw, ktore dla sprzeciwu opartego na pod-
stawie wczeéniejszego znaku towarowego,
naktada art. 8 ust. 1 i inne zwigzane z nim
przepisy, takie jak art. 43 omawianego roz-
porzadzenia. To cze$ciowe odwolanie sie do
analogii prowadzi, jak zobaczymy pdzniej, do
niesp6jnych rozwigzan. GIéwnym argumen-
tem uzywanym na poparcie analogicznego
stosowania wskazanych art. 8 ust. 1 i art. 43
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 jest to, ze
znaki towarowe zastuguja na korzystniejsze
traktowanie niz pozostale oznaczenia, po-
niewaz zaréwno krajowe znaki towarowe
(zharmonizowane), jak i wspdlnotowy znak
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towarowy podlegaja jednorodnym standar-
dom zaakceptowanym na calym terytorium
Unii i z uwagi na to dostarczaja wiekszej gwa-
rancji niz niezarejestrowany znak towarowy
lub jakiekolwiek inne oznaczenie objete art. 8
ust. 4.

68. W mojej ocenie cata ta argumentacja jest
pozbawiona wystarczajacej podstawy. Rozpo-
rzgdzenie nr 40/94 pogrupowalo podstawy
sprzeciwu wobec rejestracji wspolnotowego
znaku towarowego w rézne bloki, okreslajac
dla kazdego z nich inne przestanki, i byloby
zbyt duzym uproszczeniem stopniowanie
przestanek od najbardziej do najmniej su-
rowych ze wzgledu na wigkszy lub mniejszy
poziom zaufania, jakim prawodawca wspdl-
notowy mogl obdarzyé rozpatrywane ozna-
czenie. Taka teza nie jest mozliwa do obrony,
jesli przyjrze¢ sie z bliska tym przestankom.

69. Z pewnoscia prawodawca brat pod uwa-
ge istnienie rejestru lub harmonizacji wspél-
notowej, ale w powiazaniu z charakterem
oznaczenia, o ktére chodzi: tylko w ten spo-
s6b mozna wyjasni¢, dlaczego w przypadku
wspolnotowych nazw pochodzenia nie prze-
widuje sie¢ obowiazku ich uzywania?, nato-
miast w wypadku zarejestrowanych znakéw
towarowych wymaga sie ich rzeczywistego

24 — Artykul 14 rozporzadzenia nr 510/2006 i art. 7 ust. 1 lit. k)
nowego rozporzadzenia w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego (rozporzadzenie nr 207/09).

uzywania przez okres pieciu lat. Co sie ty-
czy oznaczen, o ktérych mowa w art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94, prawodawca chcial
stworzy¢ odmienne ramy przestanek, wystar-
czajaco Sciste, by nie rozszerza¢ stosowania
tego przepisu ponad to, co jest wskazane, ale
takze na tyle elastyczne, by dostosowa¢ sie
do réznorakiego charakteru poszczegélnych
oznaczen, na ktére mozna by sie powola¢ na
mocy tego przepisu.

70. Ta réznorodno$¢ jest moim zdaniem je-
dynym czynnikiem, ktéry pozwala wyjasni¢
fakt, ze art. 8 ust. 4 omawianego rozporza-
dzenia nie przewiduje zasady specjalizacji
w przypadku sprzeciwdéw wniesionych w tym
trybie. W przeciwienstwie do sprzeciwu opar-
tego na wczesniej zarejestrowanym znaku to-
warowym, ktdry jest skuteczny tylko wtedy,
gdy znak oznacza towary lub ustugi identycz-
ne z towarami oznaczonymi przez znak to-
warowy, ktérego rejestracji dotyczy sprzeciw,
lub do nich podobne, w przypadku powolania
sie na niezarejestrowany znak towarowy lub
jakiekolwiek inne oznaczenie, wymég iden-
tycznosci lub podobieristwa przedmiotu nie
istnieje (chyba ze zostanie ustanowiony przez
prawo krajowe dla przyznania wlascicielo-
wi oznaczenia ,prawa zakaz[ania] uzywania
péiniejszego znaku towarowego”). Moze
okazac sie to podwdjnie zaskakujace przy
stwierdzeniu, ze aby mdc skutecznie przy-
wola¢ wspdlnotowa nazwe pochodzenia lub
oznaczenie geograficzne jako bezwzgledna
podstawe odmowy rejestracji pdzniejszego
wspoélnotowego znaku towarowego, trzeba
dostosowac sie do zasady specjalizacji *.

25 — Zobacz przepisy przywolane w poprzednim punkcie.
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71. W mojej ocenie dotychczasowe rozwa-
zania stanowia dowdd na to, ze najwieksze
»gwarancje’, ktérych — przynajmniej teore-
tycznie — dostarczaja znaki wspélnotowe lub
zharmonizowane, nie sa jedynym czynni-
kiem branym pod uwage przy interpretacji
przestanek wymaganych do powotania sie
na okres$lone oznaczenie w sprzeciwie wo-
bec rejestracji pdzniejszego wspolnotowego
znaku towarowego. W szczegélnosci wymogi
ustanowione w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 powinny by¢ rozwazane jako calo$¢
i nie moga by¢ poréwnywane z rozwigzania-
mi zastrzezonymi przez prawodawce dla in-
nych przypadkdéw.

VI — Analiza odwolania

72. Wnoszacy odwolanie podnosi dwa za-
rzuty: pierwszy dotyczy naruszenia art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, a drugi na-
ruszenia art. 8 ust. 4 i art. 74 ust. 1 tego
rozporzadzenia.

A — W przedmiocie pierwszego zarzutu od-
wotania dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 4
rozporzgdzenia nr 40/94

73. Pierwszy zarzut odwotania, dotycza-
cy naruszenia art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94, dzieli si¢ na trzy czesci.
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1. Pierwsza cze$¢ pierwszego zarzutu odwo-
tania dotyczy kompetencji OHIM do oceny
wazno$ci prawa przywolanego w ramach
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94

a) Argumenty stron

74. Anheuser-Busch twierdzi, ze Sad naru-
szyl prawo, uznajac w pkt 79-100 zaskarzo-
nego wyroku, ze Izba Odwotawcza nie byfa
kompetentna do stwierdzenia, czy Budvar
dowiodla waznosci wcze$niejszych praw
przywolanych na podstawie art. 8 ust. 4 roz-
porzadzenia nr 40/94.

75. W swoim odwotaniu Anheuser-Busch
utrzymuje, ze do OHIM nalezy ustalenie,
czy prawa przywolane na poparcie sprzeci-
wu istnieja w takim zakresie, w jakim strona
wnoszaca sprzeciw utrzymuje, czy sa uzywa-
ne i czy moga by¢ przywolane na poparcie
sprzeciwu wobec rejestracji wspdlnotowego
znaku towarowego. Samo odwolanie si¢ do
rejestracji prawa na szczeblu krajowym nie
wystarczy, zdaniem wnoszgcego odwolanie,
do ustalenia istnienia tego prawa: rejestr nie
tworzy prawa, tylko ustanawia zwykle do-
mniemanie prawne.

76. Anheuser-Busch krytykuje réwniez, ze
Sad w celu poparcia swojej tezy powolat sie
na orzecznictwo zwiazane z przepisem art. 8
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ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94%, sugeru-
jac jego analogiczne zastosowanie. Zgodnie
z tym orzecznictwem wazno$¢ krajowego
znaku towarowego nie moze by¢ kwestiono-
wana w postepowaniu w sprawie rejestracji
wspdlnotowego znaku towarowego. Skarzacy
uwaza, ze nie ma podstawy prawnej do analo-
gicznego stosowania art. 8 ust. 1 omawiane-
go rozporzadzenia z uwagi na to, ze istnienie
harmonizacji znakéw gwarantuje, ze te same
kryteria i standardy maja zastosowanie do
zarejestrowanych znakéw towarowych na ca-
tym terytorium Unii, podczas gdy oznaczenia
z art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia nie zostaly
zharmonizowane.

b) Ocena

77. W mojej ocenie nie mozna powiedzie¢,
ze Sad dokonal analogicznego stosowania
art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94. W rze-
czywistosci w zaskarzonym wyroku jedynie
rozszerzono na oznaczenia, o ktérych mowa
w art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia, sposob
rozumowania, ktérym kieruje sie orzecznic-
two w przypadku zarejestrowanych znakéw
krajowych, przez stwierdzenie, ze OHIM
nie jest kompetentny do wypowiadania sie
o waznosci tych oznaczen, poniewaz — tak jak

26 — Wyroki Sadu: z dnia 23 paZzdziernika 2002 r. w sprawie
T-6/01 Matratzen Concorde przeciwko OHIM - Hukla
Germany (MATRATZEN), Rec. s. 11-4335, pkt 55; z dnia
30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo prze-
ciwko OHIM - Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. s. 1I-1887,
pkt 71; z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-269/02
PepsiCo przeciwko OHIM - Intersnack Knabber-Geback
(RUFELES) Zb.Orz. s. 1I-1341, pkt 26; z dnia 22 marca
2007 r. w sprawie T-364/05 Saint-Gobain Pam przeciwko
OHIM - Propamsa (PAM PLUVIAL), Zb.Orz. s. 1I-757,
pkt 88.

wskazane powyzej znaki towarowe — sa regu-
lowane przez prawo krajowe danego panstwa
czlonkowskiego i tylko na jego podstawie
mozna orzeka¢ o ich waznosci.

78. Fakt, ze krajowe znaki towarowe sa
przedmiotem harmonizacji, a pozostate
oznaczenia nie, nie stanowi w tym wzgledzie,
moim zdaniem, czynnika rozstrzygajacego.

79. Przy tworzeniu podstawy sprzeciwu
uregulowanej w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 prawodawca wspoélnotowy udzielit
takze zawartym w nim prawom krajowym
wotum zaufania, z zastrzezeniem sprawdze-
nia jedynie wymogéw nastawionych na za-
wezenie zakresu stosowania tego przepisu
(uprzednio$ci prawa, specjalnej ochrony na
poziomie krajowym, jego uzywania w obro-
cie handlowym i jego znaczenia wiekszego
niz lokalne). Organy Unii moga jedynie we-
ryfikowacé zbieg tych przestanek, ale nie moga
kwestionowaé waznosci rozpatrywanego pra-
wa krajowego ani dlugosci okresu ich ochro-
ny w panstwie cztonkowskim. Przeciwne sta-
nowisko prowadzitoby do przyznania OHIM
uprawnienia do interpretacji i stosowania
przepiséw krajowych, co nie ma nic wspél-
nego z zakresem jego kompetencji, ktére to
uprawnienie mogloby wywola¢ powazne za-
ki6cenia w funkcjonowaniu i ochronie ozna-
czenia na poziomie krajowym.
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80. Tym samym, moim zdaniem, tylko
w przypadku definitywnego uniewaznienia
ochrony w danym panstwie czlonkowskim
(na podstawie prawomocnego orzeczenia
sadowego lub w drodze wlasciwego postepo-
wania) OHIM moze i jest zobowigzany wziac
ten fakt pod uwage i oddali¢ sprzeciw oparty
na takim oznaczeniu.

81. Powyzsze wydaje sie szczeg6lnie oczywi-
ste, gdy — tak jak w niniejszym przypadku —
ochrona oznaczenia powstaje poprzez akt for-
malny, jakim jest rejestracja. W tej sytuacji
normalnym jest, ze wazno$¢ tej rejestracji
nie moze by¢ kwestionowana w ramach pro-
cedury rejestracji wspélnotowego znaku to-
warowego, ale jedynie w ramach procedury
uniewaznienia, zgodnej z przepisami regulu-
jacymi te rejestracje.

82. W ramach porozumienia lizbonskiego
tylko organy administracji umawiajacych sie
stron moga uniewazni¢ skutki rejestracji na-
zwy pochodzenia, o$wiadczajac w terminie
jednego roku od otrzymania powiadomie-
nia o rejestracji, ze nie sa w stanie zapewnic¢
ochrony nazwie pochodzenia (art. 5 poro-
zumienia lizboriskiego) lub ze jej ochrona
zostala uniewazniona w kraju pochodzenia
(art. 6 i 7 porozumienia lizbonskiego). Poza
tymi dwoma trybami nie mozna podwa-
za¢ wazno$ci miedzynarodowej rejestracji
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i skutecznosci zapewnionej przez nia ochro-
ny w réznych umawiajacych sie panstwach.

83. W mojej ocenie, jezeli chodzi o ochrone
oparta na umowie dwustronnej, jedynie jej
wypowiedzenie lub zmiana albo prawomocne
orzeczenie sadowe stwierdzajace wygasniecie
ochrony w danym kraju pozwoliloby wyklu-
czy¢ istnienie oznaczenia, na ktére mozna
sie powola¢ do celéw sprzeciwu opartego na
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

84. W niniejszej sprawie Izba Odwotawcza
stwierdzila ,drugorzedne znaczenie” kwestii,
czy oznaczenie Bud bylo traktowane jako na-
zwa pochodzenia chroniona we Francji, we
Wtoszech i w Portugalii na mocy porozumie-
nia lizbonskiego i w Austrii na mocy umowy
dwustronnej, zawartej pomiedzy panstwem
czlonkowskim a Republika Czeska, i w zwiaz-
ku z tym ,sprzeciw nie moze by¢ uwzgled-
niony na podstawie prawa przedstawionego
jako nazwa pochodzenia, ktéra w rzeczywi-
stosci nie jest takg nazwg”. W tym celu OHIM
opart sie na cechach, ktérych doktryna i sama
regulacja wspélnotowa? wymagaja do za-
kwalifikowania oznaczenia jako nazwy po-
chodzenia, stwierdzajac, ze nie wystepuja
one w przypadku przywolanego oznaczenia.
Jednak, zwazywszy na to, co zostalo wskaza-
ne wczeéniej, takie rozwazania sa dalekie od
uznania ich za rozstrzygajace. Z uwagi na to,

27 — Rozporzadzenie nr 510/2006.
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ze przywolane prawa nie zostaly ostatecznie
uniewaznione zgodnie z wla$ciwymi proce-
durami prawa, ktére przyznaje im ochrone,
Izba Odwolawcza nie mogla zakwestionowaé
ich wazno$ci ani tego, ze stanowia one ,na-
zwe pochodzenia”.

85. W konsekwencji uwazam, ze nalezy od-
dali¢ pierwsza cze$¢ pierwszego zarzutu
odwolania.

2. Druga czesé¢ pierwszego zarzutu: w przed-
miocie przestanki ,uzywania w obrocie
handlowym”

86. Wnoszacy odwotanie podnosi, ze Sad do-
konat btednej interpretacji wymogu ,uzywa-
nia w obrocie handlowym” nalozonego przez
przepis art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
pod trzema wzgledami: po pierwsze, w za-
kresie intensywnodci i jakosci uzywania, nie
zréwnujac go z ,rzeczywistym uzywaniem”
wymaganym w przypadku zarejestrowanych
znakéw towarowych; po drugie, w zakresie
miejsca uzywania, uznajac, ze mozna wziac
pod uwage dowody pochodzace z teryto-
riéw panstw czlonkowskich, réznych od tych,
w ktérych jest chronione przywolane prawo,
i po trzecie, w zakresie wlasciwego okre-
su, dla ktérego nalezy wykaza¢ uzywanie,

wykluczajac date zgloszenia wspélnotowego
znaku towarowego jako date wlasciwa i zaste-
pujac ja data publikacji tego zgloszenia.

87. A zatem Sad, dokonujac interpretacji
przestanki ,uzywania w obrocie handlowym”
w spos6b mozliwie najmniej restrykcyjny, na-
ruszyl prawo.

a) Intensywno$¢ i jako$¢ uzywania

i) Argumenty stron

88. Pierwszy z tych zarzutéw dotyczy
pkt 160—178 zaskarzonego wyroku. Sad pod-
trzymal w nich, ze przestanka ,uzywania
w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nie powinna
by¢ interpretowana w ten sam sposob, co
przestanka ,rzeczywistego uzywania’, ktorej
spelnienia wymaga art. 43 ust. 2 i 3 tego roz-
porzadzenia w przypadku oparcia sprzeciwu
na wcze$niej zarejestrowanym znaku towaro-
wym, co uczynila Izba Odwotawcza.

89. Wnoszacy odwotanie krytykuje ten
sposéb interpretacji, argumentujac, ze
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niezastosowanie przestanki ,rzeczywistego
uzywania” w kontekscie art. 8 ust. 4 rozpo-
rzgdzenia nr 40/94 spowodowaloby, ze za-
rejestrowane znaki towarowe bylyby w przy-
padku ich wykorzystania w sprzeciwie wobec
rejestracji pdzniejszego wspdlnotowego zna-
ku towarowego poddane bardziej rygory-
stycznym wymogom niz oznaczenia uregu-
lowane w ust. 4. Anheuser-Busch twierdzi,
ze podobnie jak w przypadku stwierdzenia
naruszenia praw do znaku towarowego (art. 9
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94) wymogi sa
mniej surowe niz w przypadku ich utrzyma-
nia (art. 15 i art. 43 ust. 2 i 3 omawianego
rozporzadzenia), gdy chodzi o ,powstanie
prawa, ktére mogloby zakléci¢ czynnosci
handlowe innego przedsigbiorstwa’, jak ma to
miejsce w wypadku art. 8 ust. 4 wspomnia-
nego rozporzadzenia, nalezy przewidzie¢ jak
najdalej idacy rygor.

90. W ten sposéb zdaniem Anheuser-Busch
zastosowanie kryterium ,uzywania w obrocie
handlowym” doprowadziloby z jednej strony
do niemoznos$ci wziecia pod uwage — jako
dowodu takiego uzywania —udostepnienia
bezptatnych probek, wytaczonych wedlug
wnoszacego odwolanie z tego pojecia przez
wyrok Silberquelle®. Z drugiej strony, aby
uzywanie nazwy pochodzenia lub oznaczenia
geograficznego przywolanych na podstawie
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 mogto
zosta¢ zakwalifikowane jako rzeczywiste,
musiatoby by¢ zgodne z zasadnicza funkcja
takiego oznaczenia, jaka jest zapewnienie
konsumentom pochodzenia geograficzne-
go towar6éw i charakterystycznych dla niego
wlasciwosci.

28 — Wyrok z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-495/07,
Zb.Orz. s. 1-137, pkt 21, 22.
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ii) Ocena

91. Interpretacja terminu ,uzywanie w ob-
rocie handlowym” zostala dokonana przez
Budvar w ten sam sposéb jak w zaskarzonym
wyroku. Zasadniczo przybiera ona forme al-
ternatywy pomiedzy zréwnaniem z koncep-
Cja ,rzeczywistego uzywania’” w rozumieniu
art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 albo
objeciem wykladnig wypracowang w orzecz-
nictwie dla identycznego terminu ,uzywania
w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 9
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 oraz art. 5
ust. 1iart. 6 ust. 1 dyrektywy 89/104.

92. W rzeczywisto$ci pomiedzy tymi dwo-
ma poziomami uzywania wystepuja wyrazne
réznice. Z jednej strony orzecznictwo uzna-
je, ze znak towarowy jest ,rzeczywiscie uzy-
wany” w rozumieniu art. 43 rozporzadzenia
nr 40/94, jezeli ,jest uzywany zgodnie ze
swoja podstawowa funkcja, jaka jest zagwa-
rantowanie pochodzenia towaréw i ustug, dla
ktoérych zostal on zarejestrowany, tak aby wy-
kreowa¢ lub zachowa¢ rynek zbytu dla tych
towardw i uslug, z wylaczeniem przypadkéw
uzywania o charakterze symbolicznym, ma-
jacym na celu jedynie utrzymanie praw do



ANHEUSER-BUSCH PRZECIWKO BUDEJOVICKY BUDVAR

znaku towarowego””. Z drugiej strony, co

sie tyczy zagadnienia ,uzywania w obrocie
handlowym’, na chwile obecng orzecznictwo
mialo okazje do zinterpretowania tego poje-
cia jedynie w kontekscie art. 9 ust. 1 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 oraz art. 5 ust. 1 i art. 6
ust. 1 dyrektywy 89/104, uznajac, Ze ma ono
miejsce wtedy, gdy rozpatrywane oznaczenie
jest uzywane ,w konteks$cie dziatalnosci han-
dlowej majacej na celu uzyskanie korzysci go-
spodarczej, a nie w sferze prywatnej”.

93. Niewatpliwie, w mojej ocenie, takie du-
alistyczne ujecie obce jest ratio legis art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94. Rozpatrywa-
ny przepis z jednej strony ustanawia szczegol-
ne ramy przestanek, ktére powinny by¢ inter-
pretowane niezaleznie od tych wymaganych
w przypadku innych podstaw sprzeciwu,
a z drugiej strony stanowi wyraz wlasciwej
mu logiki, ktéra nie jest identyczna z ta repre-
zentowana w art. 43 ust. 2 tego rozporzadze-
nia i przede wszystkim w art. 9 ust. 1 omawia-
nego rozporzadzenia.

94. Podniesiony przez Budvar argument
dotyczacy pewnos$ci prawnej (dana prze-
slanka powinna by¢ wykladana jednakowo
we wszystkich przepisach rozporzadzenia,

29 — Wyroki: z dniall maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sun-
rider przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-4237, pkt 70; z dnia
13 wrzes$nia 2007 r. w sprawie C-234/06 P Il Ponte Finan-
ciaria przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-7333, pkt 72; zob.
takze podobnie, odno$nie do art. 10 ust. 1 dyrektywy
89/104, wyrok z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01
Ansul, Rec. s. 1-2439, pkt 43; postanowienie z dnia 27 stycz-
nia 2004 r. w sprawie C-259/02 La Mer Technology, Rec.
s. 1-1159, pkt 27.

w ktorych wystepuje) nie jest oczywiscie
pozbawiony racji, ale nie wystarcza do uza-
sadnienia tezy Sadu. Wskazana zasada, jako
regula generalna, wymaga jednolitej wyktad-
ni nieokre$lonego pojecia prawnego, zwlasz-
cza jezeli dwa przepisy tej samej normy lub
normy powigzane treSciowo postuguja sie
tym samym pojeciem (jak ma to z pewno-
$cia miejsce w niniejszej sprawie w art. 8
ust. 4 i art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
oraz w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 dyrektywy
89/104). Niewatpliwie regula interpretacyjna,
zgodnie z ktora identyczne pojecia nalezy de-
finiowa¢ jednakowo, nie moze by¢ zawezona
do tego stopnia, by abstrahowa¢ calkowicie
od kontekstu, w jakim pojecie to wystepuje.
W niniejszym przypadku przestanka spelnia
catkowicie rézne funkcje w zalezno$ci od
przepisu, w ktérym wystepuje.

95. Artykul 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
wymaga, by oznaczenie bylo ,uzywane w ob-
rocie handlowym’, jako warunek umozli-
wiajacy przywolanie go wobec zgloszenia
rejestracji nowego wspdlnotowego znaku
towarowego; chodzi wiec tutaj o stworze-
nie podstawy sprzeciwu wobec préby zare-
jestrowania znaku towarowego jako znaku
wspdlnotowego. Natomiast art. 9 ust. 1 tego
rozporzadzenia postuguje sie tym wyraze-
niem w celu okreslenia uzywania oznaczenia
identycznego ze wspdlnotowym znakiem to-
warowym, ktérego wlasciciel moze zabroni¢
takiego uzywania, lub do niego podobnego;
w rezultacie w tym drugim przypadku celem
jest zagwarantowanie, w sposéb logiczny po-
przez jak najbardziej ogélne sformulowanie,
zakresu wylacznego prawa uzywania, ktére
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przystuguje wlascicielowi wspdlnotowego

znaku towarowego .

96. Na tym tle art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 uzywa tego wyrazenia w sposéb
pozytywny, ustanawiajac minimalny ,prog
uzywania” do celéw sprzeciwu wobec reje-
stracji wspolnotowego znaku towarowego.
Natomiast art. 9 ust. 1 tego rozporzadzenia
odwoluje sie do tego wyrazenia w sposéb ne-
gatywny, zakazujac w jak najszerszy sposdb
»wrogich” zachowan w stosunku do zareje-
strowanego znaku towarowego.

97. Niewatpliwie nie mozna przez to powie-
dzie¢, ze poprawnym byloby interpretowanie
art. 8 ust. 4 omawianego rozporzadzenia przy
pomocy art. 43 ust. 2 tego rozporzadzenia,
czego dokonal Sad w zaskarzonym wyroku.
Uwazam, ze uzywanie w obrocie handlo-
wym wymaga odrebnej interpretacji, ktdra
nie moze by¢ inna niz ta, zgodnie z ktéra
sprzeciw oparty na jednym z tych oznaczen

30 — Temu samemu celowi odpowiadaja art. 5 ust. 1 i art. 6
ust. 1 dyrektywy 89/104. Podzielam poglad rzecznika
generalnego E. Sharpston, ze wyktadnia dyrektywy 89/104
powinna zapewni¢ spéjno$¢ z rozporzadzeniem nr 40/94
[opinia z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie C-529/07 Cho-
coladefabriken Lindt & Spriingli (wyrok z dnia 11 czerwca
2009 r., Zb.Orz. s. 1-4893, pkt 16)], ale nie uwazam, by
mozna bylo z niego wywies¢, co wydaje sie robi¢ Budvar,
ze ta ,spdéjno$¢” musi zostaé osiagnieta bez wziecia pod
uwage funkcji, jaka spelnia kazdy przepis. W niniejszej
sprawie nalezaloby wymaga¢ spéjnosci pomiedzy art. 5
ust. 1iart. 6 ust. 1 dyrektywy a art. 9 ust. 1 rozporzadzenia,
ktére maja podobna tre$¢ normatywna (i do ktérych odnosi
sie istniejace w tym momencie orzecznictwo). Rozszerzenie
jej definicji nadanej w orzecznictwie na art. 8 ust. 4 nie jest
w mojej ocenie tak oczywiste.
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powinien wykazac¢ ,uzywanie’, na ktére zastu-
guje taka nazwa.

98. Dlatego moim zdaniem przestanka ,uzy-
wania w obrocie handlowym” zawarta w art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 jest, podobnie
jak inne przestanki w nim ustanowione, poje-
ciem niezaleznym®', ktére zastuguje na wia-
sng interpretacje.

99. Po pierwsze, uwazam, ze chociaz nie
jest konieczne, by oznaczenie bylo uzywane
w celu ,wykreowania i zachowania rynku
zbytw’, nalezy ustali¢, ze okre$lone uzywanie
ma miejsce w kontekscie dziatalnosci handlo-
wej z wylaczeniem prywatnej sfery uzywania,
do czego nie wystarczy na przyktad dystrybu-
cja bezptatnych prébek.

100. Po drugie, wydaje sie takze zasadne wy-
magad, aby uzywanie to bylo zgodne z zasad-
nicza funkcja rozpatrywanego oznaczenia.
W przypadku oznaczen geograficznych funk-
cja ta polega na zapewnieniu, by odbiorcy byli
w stanie ustali¢ pochodzenie geograficzne lub
pewne wlasciwosci danego towaru.

31 — Faktycznie, poza spelnieniem wspolnotowej przestanki
uzywania w obrocie, oznaczenie bedzie musialo osiaggna¢
poziom uzywania, ktéry jest w konkretnym przypadku
wymagany przez przepisy wlasciwego panstwa czlonkow-
skiego przyznajacego jego wlascicielowi ,prawo do zakaza-
nia uzywania pdzniejszego znaku towarowego” (art. 8 ust. 4
lit. b) rozporzadzenia).
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101. Taka wykladnia (ktéra moim zdaniem
ma zalete polegajaca na mozliwosci dostoso-
wania jej do wielosci oznaczen objetych art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94) mogtaby, po
uprzednim udowodnieniu, uczyni¢ trafnymi
argumenty Anheuser-Busch dotyczace faktu,
ze Budvar uzywata oznaczenia BUD jako zna-
ku towarowego, a nie jako nazwy pochodze-
nia geograficznego towaru.

b) Terytorium wtlasciwe dla dowiedzenia
»uzywania w obrocie handlowym”

i) Argumenty stron

102. Drugi z tych zarzutéw dotyczy teryto-
rium wtasciwego dla dowiedzenia wskazanej
wczesniej przestanki ,uzywania w obrocie
handlowym”.

103. Skarzacy twierdzi, ze Sad naruszyl za-
sade terytorialnosci i btednie zinterpretowat
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 poprzez
uznanie w pkt 167-168 zaskarzonego wyro-
ku, ze z tresci tego przepisu ,nie wynika, by
rozpatrywane oznaczenie musialo by¢ uzy-
wane na terytorium panstwa, ktérego przepi-
sy sa przywolywane na poparcie ochrony tego
oznaczenia”. W szczegélnosci Sad odnidst sie

do potrzeby uwzglednienia dowodéw dostar-
czonych przez Budvar dotyczacych uzywania
oznaczenia Bud w Beneluksie, w Hiszpanii
i w Zjednoczonym Kroélestwie, pomimo ze
sprzeciw zostal oparty na wylacznych pra-
wach istniejacych w Austrii i we Francji.

104. Wedlug Anheuser-Busch przestanka
»uzywania w obrocie handlowym” moze od-
nosic¢ sie jedynie do uzywania oznaczenia na
terytorium, na ktérym cieszy si¢ on przy-
wolana ochrona. Powyzsze wynika z zasady
terytorialnosci znajdujgcej zastosowanie do
praw wlasnosci intelektualnej w ogdle i nazw
pochodzenia w szczegdlnosci. Wreszcie wno-
szacy odwolanie powraca do argumentu do-
tyczacego poréwnania z rezimem znakéw
towarowych: jezeli uzywanie na innym tery-
torium zostanie uwzglednione, niezharmo-
nizowane oznaczenia z art. 8 ust. 4 bylyby
traktowane korzystniej niz znaki towarowe
z art. 8 ust. 1 i 2, poniewaz przepis wymaga
od nich rzeczywistego uzywania na konkret-
nym terytorium.

ii) Ocena

105. W odniesieniu do tego drugiego zarzutu
podzielam argumentacje wnoszacego odwo-
tanie oparta na zasadzie terytorialno$ci, na-
tomiast nie, z wyzej wskazanych wzgledéw,
te oparta na poréwnaniu z rezimem znakéw
towarowych.
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106. Moim zdaniem ocena przeslanki uzy-
wania pod wzgledem terytorialnym jest nie
do unikniecia niezaleznie od przywolane-
go oznaczenie. W przypadku znakéw to-
warowych art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 40/94 wyraznie wymaga dowiedzenia rze-
czywistego uzywania ,we Wspoélnocie” (gdy
powoluje si¢ na wspdlnotowy znak towaro-
wy) lub ,w panstwie czlonkowskim, w kté-
rym wczesniejszy krajowy znak towarowy
jest chroniony”. Milczenie art. 8 ust. 4 w tym
zakresie nie moze by¢ mimo to interpreto-
wane jako wola wylaczenia przestanki, ktéra
naturalnie wynika z zasady terytorialnosci
stosowanej generalnie do wszystkich praw
wlasnosci intelektualnej *

107. Uregulowania wspélnotowe i samo
orzecznictwo dostarczaja licznych przykta-
déw zastosowania tej zasady.

108. Na przyklad z art. 8 ust. 1 lit. b) roz-
porzadzenia nr 40/94 wynika, Ze istnie-
nie prawdopodobiefistwa wprowadzenia
w blad wynikajacego z podobieristwa po-
miedzy zgloszonym znakiem towarowym

32 — Z pionier6w uznania tej zasady mozna odnie$¢ sie do
Hagensa, ktory juz w 1927 r. rozwazyt tradycyjnie bro-
niong przez doktryne niemieckg teze uniwersalnosci znaku
towarowego, przyznajac, ze teza ta nie dawala si¢ obronic¢,
poniewaz jej stosowanie nosifoby w sobie cechy interwen-
cji w sfere prawna obcych suwerennych panstw (Hagens,
Warenzeichenrecht, Berlin i Leipzig, 1927). Teza Hagensa
zostala przyjeta przez niemiecki sad najwyzszy w wyroku
z dnia 20 wrzesnia 1927 r. i jawi si¢ dzisiaj jako powszechnie
akceptowana zasada prawa znakow towarowych, pomimo
ze porozumienia miedzynarodowe, w wiekszosci oparte na
zasadzie wzajemnosci, ostabily jej znaczenie.
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a wczedniejszym znakiem towarowym i po-
miedzy towarami lub uslugami oznaczanymi
tymi znakami musi by¢ oceniane z punktu wi-
dzenia odbiorcéw na terytorium, na ktérym
wezeéniejszy znak towarowy jest chroniony *.

109. Artykut 3 ust. 3 dyrektywy 89/104, wy-
taczajacy stosowanie podstaw uniewaznienia
lub odmowy rejestracji znaku towarowego,
ktéry uzyskal charakter odrézniajacy ,w na-
stepstwie uzywania’, nie okresla, w odniesie-
niu do jakiego terytorium nalezy zweryfiko-
wac to uzywanie. Trybunat orzekt jednak, ze
w tym celu ,istotna jest jedynie sytuacja na
tej czesci terytorium danego panstwa czlon-
kowskiego (lub w stosownych przypadkach
sytuacja na cze$ci terytorium Beneluksu),
w odniesieniu do ktérej stwierdzono wyste-

powanie podstaw odmowy rejestracji”*".

110. Jednoczesnieart.7 ust. 3rozporzadzenia
nr 40/94 wylacza stosowanie bezwzglednych
podstaw odmowy rejestracji wspélnotowe-
go znaku towarowego, jezeli ,w nastepstwie
uzywania znak towarowy uzyskal charakter
odrézniajacy’; a orzecznictwo sprecyzowalo,

33 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r. w spra-
wie C-412/05 P Alcon przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-3569,
pkt 51; ww. wyrok w sprawie Il Ponte Financiaria przeciwko
OHIM, pkt 60.

34 — Wyrok z dnia 7 wrze$nia 2006 r. w sprawie C-108/05 Bove-
mij Verzekeringen, Zb.Orz. s. I-7605, pkt 22. Takze rzecz-
nik generalny E. Sharpston w swojej opinii w tej sprawie
z dnia 30 marca 2006 r. opiera si¢ na terytorialnej ocenie
tych przestanek i wskazuje, ze w odréznieniu od tego, czego
wymaga sie¢ od krajowych znakéw towarowych, w przy-
padku wspélnotowych znakéw towarowych uzasadnione
jest wymaganie, aby wlasciciel znaku wykazal, ze ,znak
[uzyskal] charakter odrézniajacy na wiekszym obszarze
geograficznym” (pkt 45).
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ze znak towarowy moze by¢ zarejestrowany
na podstawie tego przepisu tylko wéweczas,
gdy wykazane zostanie, iz ,znak ten [uzyskal
w nastepstwie] uzywania charakter odroz-
niajacy w tej czesci Wspolnoty, w ktorej po-
czatkowo nie mial charakteru odrézniajace-
go w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b). Czescia
Wspdlnoty, o ktérej mowa w art. 7 ust. 2, moze
by¢ jedno panstwo cztonkowskie”*. Dlate-
go do zablokowania rejestracji na szczeblu
wspdlnotowym wystarczy, by znak towarowy
byl pozbawiony charakteru odrézniajacego
w jednym panstwie czlonkowskim; i przeciw-
nie, od momentu uzyskania przez znak towa-
rowy, ktéry ma zostaé¢ wpisany do rejestru,
charakteru odrézniajacego na terytorium, na
ktérym byt go pozbawiony, podstawa odmo-
wy rejestracji nie ma juz zastosowania.

111. Uwazam wreszcie, ze tylko §ciste stoso-
wanie zasady terytorialno$ci pozwoli uszano-
wac cel art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.
Jezeli z przestanka ,uzywania w obrocie han-
dlowym” zwigzane jest zapewnienie, ze przy-
wolane w tym trybie oznaczenie cieszy sie
wéréd odbiorcéw pewna renoma, logiczne
jest, ze taka renome uzyskana w nastepstwie
uzywania nalezy udowodni¢ w odniesieniu
do terytorium, na ktérym oznaczenie to jest
chronione, oraz ze uzywanie go na innym
terytorium (ktére mogloby sie znajdowac
nawet poza terytorium Unii), na ktérym jest
pozbawione ochrony, nie jest wystarczajace.

35 — Wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck
przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 83.

¢) Okres uzywania wlasciwy dla oceny ,uzy-
wania w obrocie handlowym”

i) Argumenty stron

112. Trzeci zarzut odnosi sie do okresu
wlasciwego dla oceny przestanki ,uzywania
w obrocie handlowym’, a w szczegélnosci
jego rozpoczecia.

113. W ocenie Anheuser-Busch Sad dokonal
blednej interpretacji art. 8 ust. 4 rozporza-
dzenia nr 40/94, poniewaz uznal w pkt 169
zaskarzonego wyroku, Ze z przepisu tego nie
wynika, by ,wnoszacy sprzeciw musial wyka-
za¢, ze rozpatrywane oznaczenie bylo uzywa-
ne przed zgloszeniem wspdlnotowego znaku
towarowego’, lecz mozna jedynie wymagac,
stak jak to ma miejsce w przypadku wczes$-
niejszych znakéw towarowych oraz tylko
i wylacznie w celu unikniecia wykorzystania
wczesniejszego prawa wylacznie w zwiaz-
ku z postepowaniem w sprawie, aby [dane]
oznaczenie bylo uzywane przed publikacja
zgloszenia znaku towarowego w Biuletynie
Wspoélnotowych Znakéw Towarowych”

114. Wnoszacy odwolanie uwaza natomiast,
ze wszystkie przeslanki przywotane w sprze-
ciwie wobec rejestracji powinny by¢ spel-
nione w momencie zgloszenia pdzniejszego
znaku towarowego, tak by nie przyznawaé
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wnoszgcemu sprzeciw dluzszego terminu do
uzywania w obrocie handlowym oznaczenia,
na ktére powoluje sie¢ wobec zgloszonego
znaku towarowego.

ii) Ocena

115. W tym zakresie uwazam za zasad-
ng ocene wnoszacego odwolanie, zgodnie
z ktérg uzywanie oznaczenia powinno by¢
w kazdym przypadku dowiedzione dla okre-
su przed zgloszeniem, a nie az do momentu
publikacji zgloszenia do rejestracji.

116. Przede wszystkim i z uwagi na moty-
wy wskazane w rozdziale V niniejszej opinii,
milczenie prawodawcy zobowiazuje do doko-
nania, takze w tym punkcie, autonomicznej
wyktadni dla procedury sprzeciwu okreslonej
w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

117. Z jednej strony nalezy odrzuci¢ propo-
nowane w zaskarzonym wyroku analogiczne
stosowanie art. 43 rozporzadzenia nr 40/94%,
Tak argumentujac, Sad wyraznie sobie za-
przeczyl, poniewaz kilka punktéw wczeéniej

36 — Pomimo ze wyrok nie wymienia wyraznie art. 43 oma-
wianego rozporzadzenia, pkt 169 zaskarzonego wyroku
wskazuje, w oczywistym nawiazaniu do tego przepisu, ze
kryterium daty publikacji wymagane jest ,tak jak ma to
miejsce w przypadku wczesniejszych znakéw towarowych”.
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wykluczyl jednakowe analogiczne stosowanie
w przypadku ,uzywania w obrocie handlo-
wym’”. Aby by¢ spéjnym, jezeli interpretuje sie
»uzywanie w obrocie handlowym” jako co$ in-
nego od ,rzeczywistego uzywania’, o ktérym
mowa art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94,
nalezy odrzuci¢ wyktadnie przestanki tempo-
ralnej dokonana przez Sad w zaskarzonym
wyroku. Z drugiej strony nie oznacza to, ze
mozna doj$¢ to tego rozwiazania przez pro-
ste zastosowanie przez analogie orzecznictwa
dotyczacego art. 8 ust. 5 tego rozporzadze-
nia¥, powstatego w zupetnie innym kontek-
$cie (sprzeciwu opartego na powszechnie
znanym wcze$niejszym znaku towarowym).
Przytoczone przez wnoszacego odwolanie
wyroki stanowia jednak przyklady wyrazne-
go zastosowania zasady pierwszenstwa, kto-
ra rzadzi prawami wlasnosci przemyslowej
i ktéra nalezy uwzglednic¢ takze w kontekscie
art. 8 ust. 4 omawianego rozporzadzenia.

118. Moim zdaniem to kryterium pierw-
szefistwa musi bazowac na dacie zgloszenia
nowego wspoélnotowego znaku towarowego,
a nie na jego publikacji w Biuletynie Wsp6l-
notowych Znakéw Towarowych. I jezeli za-
mierzonym celem jest zagwarantowanie, ze
przywotane w sprzeciwie oznaczenie jest uzy-
wane w obrocie handlowym, co go umacnia
i nadaje mu ciezar niezbedny do racjonalnego
sprzeciwienia si¢ rejestracji nowego wspol-
notowego znaku towarowego, to wydaje sie
zrozumiale, Ze rozpatrywane oznaczenie

37 — Zobacz przypis 36.
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powinno byto by¢ uzywane jeszcze przed do-
konaniem zgloszenia.

119. Inne rozwiazanie mogloby sprzyjaé
oszustwu poprzez przyzwolenie wlascicielo-
wi wczedniejszego prawa na ,improwizacje”
tylko do celéw uwzglednienia sprzeciwu,
sztucznego uzywania oznaczenia w okresie
przejéciowym pomiedzy zgloszeniem reje-
stracji (co, jak potwierdzono na rozprawie,
jest mozliwe do rozpoznania poprzez $rodki
nieformalne) a jego publikacja w Biuletynie
Wspolnotowych Znakéw Towarowych *%.

120. W swojej pisemnej interwencji Budvar
argumentuje, ze art. 8 ust. 4 lit. a) rozporzg-
dzenia nr 40/94 wyraznie wymaga, by prawo
do uzywania znaku zostalo nabyte przed data
dokonania zgloszenia wspélnotowego zna-
ku towarowego lub data zastrzezenia prawa
pierwszenistwa zgloszenia wspolnotowego

38 — Na rozprawie zostalo takze potwierdzone, ze ten odstep
czasu moze trwa¢ kilka miesigcy, a nawet ponad rok, tak jak
w przypadku niektérych zgloszen, ktérych dotyczy niniej-
sza sprawa. W takich przypadkach ryzyko, ze okreslone
srodowiska dowiedza si¢ o dokonaniu zgloszenia przed jego
publikacja, jest oczywiscie wysokie. Fakt, ze jedyne dowie-
dzione uzywanie przywolanego oznaczenia miato miejsce
w okresie pomiedzy zgloszeniem znaku towarowego a jego
publikacja, moze budzi¢ pewien niepokdj.

znaku towarowego, ale nie ustanawia tego sa-
mego wymogu temporalnego w stosunku do
przestanki uzywania w obrocie handlowym.
Zdaniem Budvar wystarczy, azeby prawo, na
ktérym ma zostaC oparty sprzeciw, zostalo
nabyte przed dokonaniem zgloszenia zna-
ku towarowego, pomimo ze uzywanie tego
prawa nastapilo pézniej, w okresie az do ofi-
cjalnej publikacji zgloszenia. Nie zgadzam sie
z takim rozumieniem tego przepisu. Moim
zdaniem redakcja tego przepisu nie stoi na
przeszkodzie rozciagnieciu tej przesltanki
temporalnej na wymog uzywania; co wiecej,
byloby bardziej logiczne, gdyby wszystkie
przestanki z art. 8 ust. 4 byly skoordynowane
czasowo. W przeciwnym wypadku, tak jak na
to wskazano powyzej, system méglby z fatwo-
$cia sprzyja¢ oszustwom: jezeli zamierzonym
celem jest, na co wskazuje sam Sad w zaskar-
zonym wyroku, ,unikniecie wykorzystania
wczesniejszego prawa wylacznie w zwigzku
z postepowaniem w sprawie sprzeciwu’, to
trzeba zagwarantowal, ze uzywanie rozpa-
trywanego oznaczenia mialo miejsce nieza-
leznie od zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego, a to mozna zapewnic¢ jedynie
przez wymdg uzywania przed dokonaniem
tego zgloszenia.

121. Wreszcie Budvar podnosi takze, ze
zgloszenie do rejestracji wywoluje skutki
wobec 0s6b trzecich tylko wtedy, gdy bylo
przedmiotem publikacji. Ten argument jest,
w mojej ocenie, nieskuteczny, poniewaz nie
chodzi tutaj o stwierdzenie faktu ewentual-
nej skutecznosci, ale o zademonstrowanie,
ze przywolane oznaczenie nabralo pewnego
znaczenia w obrocie.
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d) Wnioski

122. Zwazywszy na zasadno$¢ oméwionych
powyzej trzech argumentéw, uwazam, ze na-
lezy uwzgledni¢ druga cze$¢ pierwszego za-
rzutu odwotania.

3. Trzecia czeé¢ pierwszego zarzutu odwo-
fania: w przedmiocie przeslanki ,znaczenia
wiekszego niz lokalne”

a) Argumenty stron

123. W trzeciej czeéci pierwszego zarzu-
tu odwolania Anheuser-Busch podnosi, ze
w pkt 179-183 zaskarzonego wyroku Sad
btednie zinterpretowal okreslenie ,znaczenie
wieksze niz lokalne”.

124. Wnoszacy odwolanie uwaza, ze na-
wet gdyby przyjac, ze zgodnie z art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 to znak (a nie jego
uzywanie) powinien mieé ,znaczenie wiek-
sze niz lokalne’, pojecie znaczenia powinno
by¢ nieodlacznie zwigzane z rynkiem kraju,
w ktérym oznaczenie to jest chronione, i ze
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oznaczenie tylko wtedy moze mie¢ ,znacze-
nie” w obrocie, jezeli jest uzywane w tym
kraju. Sam fakt, ze prawa dwdch lub wiekszej
liczby panstw czlonkowskich przyznaja pod-
miotowi wylaczne prawa w stosunku do da-
nego oznaczenia, nie oznacza, ze z tego tylko
powodu znak ten posiada w tych panstwach
»znhaczenie” w obrocie.

125. Jednoczesnie Anheuser-Busch uwa-
za, ze geograficzny zasieg ochrony udzielo-
nej przez prawo krajowe nie jest wlasciwym
kryterium z uwagi na to, Zze w przeciwnym
wypadku omawiana przestanka podlegataby
prawu krajowemu panstw czlonkowskich, co
byloby sprzeczne z orzecznictwem, zgodnie
z ktérym prawo wspoélnotowych znakéw to-
warowych jest autonomiczne i nie podlega
prawu krajowemu (wyrok z dnia 25 pazdzier-
nika 2007 r. w sprawie C-238/06 P Develey
przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9375, pkt 65,
66).

b) Ocena

126. Moim zdaniem w zaskarzonym wyroku
Sad dokonal zbyt szerokiej wyktadni jezyko-
wej, zbyt $cisle zwiazanej z trescia art. 8 ust. 4
rozporzgdzenia nr 40/94.

127. Z jednej strony niewatpliwie, na co
wskazuje Sad w zaskarzonym wyroku®,
wyrazenie ,znaczenie wieksze niz lokalne”

39 — Punkt 180.
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dotyczy samego oznaczenia, a nie jego uzy-
wania czy obrotu handlowego; odnosi si¢ ono
definitywnie do znaczenia oznaczenia, a nie
jego uzywania. Potwierdza to analiza niekto-
rych wersji jezykowych tego przepisu: wersja
wloska jest jedna z najjasniejszych poprzez
wprowadzenie spdjnika ,i” (,contrassegno
utilizzato nella normale prassi commerciale
e di portata non puramente locale”), ale wer-
sja francuska (,signe utilisé dans la vie des
affaires dont la portée n'est pas seulement
locale”), portugalska (,sinal utilizado na vida
comercial cujo alcance ndo seja apenas local”)
czy niemiecka (,eingetragenen Marke oder
eines sonstigen im geschiftlichen Verkehr
benutzten Kennzeichenrechts von mehr als
lediglich ortlicher Bedeutung”) réwniez nie
pozostawiaja watpliwosci i trudno jest opto-
wac za inna interpretacjg, nawet jezeli pojecia
te moglyby wzbudzi¢ pewne watpliwosci, tak
jak te uzyte w wersji hiszpanskiej (,signo
utilizado en el trafico econdmico de alcance
no unicamente local”) czy angielskiej (,sign
used in the course of trade of more than mere
local significance”).

128. Jednak wbrew temu, co utrzymuje
Sad w zaskarzonym wyroku, powyzsze nie
oznacza, ze znaczenie oznaczenia jest toz-
same z geograficznym zakresem jego ochro-
ny prawnej ani ze oznaczenie ma znaczenie
wieksze niz lokalne przez sam fakt bycia
prawnie chronionym w wiecej niz jednym
kraju.

129. Jak juz wskazalem, przeslanki z art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nie ograni-
czaja sie jedynie do sfery §cisle prawnej. Poje-
cia uzyte przez prawodawce wspdlnotowego
oraz sam cel przepisu wymagaja wykladni
zwigzanej z faktami, ze znaczeniem oznacze-
nia w obrocie®.

130. W pierwszej kolejnosci, ,znaczenie”
i inne réwnowazne pojecia uzyte w po-
zostalych  wersjach  jezykowych wydaja
sie wpisywa¢ w porzadek faktyczny, a nie

40 — Odwoluje sie do wykladni najbardziej zblizonej, cho¢ nie-
koniecznie jednakowej pod wszystkimi wzgledami, do tej
dokonanej przez OHIM we wspomnianych juz ,oposition
guidelines” Wedlug OHIM ocena znaczenia oznaczenia
w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nie
moze by¢ dokonana wylacznie z perspektywy geogra-
ficznej, ale powinna opiera¢ sie¢ takze na ,gospodarczym
wymiarze uzywania oznaczenia” przy uwzglednieniu cze-
stotliwoéci uzywania, jego zasiegu, rozpowszechnienia
towaréw lub uslug, do oznaczenia ktérych jest ono uzy-
wane, reklamy przeprowadzonej pod tym oznaczeniem.
Sam Sad uznal punkt po punkcie te interpretacje OHIM
w innym, nieco pézniejszym niz zaskarzony wyroku:
mowa tu o wyroku z dnia 24 marca 2009 r. w sprawach
potaczonych od T-318/06 do T-321/06 Moreira da Fon-
seca przeciwko OHIM - General Optica, Zb.Orz. s. II-649.
Znaczna cze$¢ wystapien na rozprawie koncentrowala sie,
na prosbe samego Trybunalu, na réznicach miedzy tymi
dwoma wyrokami Sadu. Anheuser-Busch i OHIM, pomimo
przyznania, ze wyroki bazuja na odmiennych stanach fak-
tycznych i prawnych, uznaly, ze odmienny charakter przy-
wolanych oznaczen (oznaczenie geograficzne w sprawie
Budéjovicky Budvar i firma w sprawie General Optica) byt
pozbawiony znaczenia i nie uzasadnial rozbieznosci roz-
wigzan. Natomiast Budvar twierdzila, ze wyrok w sprawie
General Optica dotyczyl oznaczenia chronionego wylacz-
nie w zwigzku z jego uzywaniem, to jest czynnikiem, ktéry
jej zdaniem jest obojetny w przypadku nazw pochodzenia,
ktore istnieja i sa chronione przez sam fakt ich rejestracji;
w konsekwencji uwazala, ze wyroki te nie sa sprzeczne,
a przesfanki z art. 8 ust. 4 omawianego rozporzadzenia
nalezy ocenia¢ odrebnie dla kazdego przypadku, majac na
uwadze charakter przywolanego oznaczenia. Nie podzie-
lam tego stanowiska Budvar.
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w terytorialny zakres stosowania normy
ochronnej*. Ta idea zgodna jest, co juz pod-
kreslono, z faktem, ze art. 8 ust. 4 rozporza-
dzenia nr 40/94 obejmuje niejednorodny
zbiér oznaczen, z ktérych jedne chronione sa
po prostu przez ich uzywanie, a drugie przez
uprzednia rejestracje.

131. Do tego samego wniosku prowadzi,
w drugiej kolejnosci, analiza zbioru wymogéw
nalozonych na oznaczenie przez rozporza-
dzenie nr 40/94, aby mozna bylo je przywota¢
jako wzgledna podstawe odmowy rejestracji
w trybie art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia. Jak
wskazano powyzej, owe wymogi mozna po-
dzieli¢ na dwie duze grupy: z jednej strony
dwa dotyczgce prawa krajowego [0 ktérych
mowa w lit. a) i b) przepisu], nastawione na
zapewnienie, Ze oznaczenie jest i bylo wcze-
$niej chronione w spos6b szczegdélny na
szczeblu krajowym; a z drugiej strony dwa
(»uzywanie w obrocie handlowym” i ,zna-
czenie wieksze niz lokalne”), ktére wnoszacy
odwotlanie trafnie uznaje za autonomiczne
przestanki ,prawa wspélnotowego’, a ktére
maja na celu zastrzezenie tej drogi wniesie-
nia sprzeciwu dla oznaczen, ktére poza ich
ochrong krajowa w pewien sposéb obecne sa
na rynku i maja znaczenie handlowe.

41 — Stownik Hiszpanskiej Akademii Krolewskiej definiuje
stowo ,zasieg” jako ,zdolnos$¢ osiagania lub pokrywania
dystansu”; Akademia francuska do znaczen wyrazu ,por-
tée” zalicza te oznaczajace ,distance maximale a laquelle
une chose peut exercer son effet, étendue, champ d’appli-
cation d'un phénomene”. Szczegdlnie wyraziste jest pojecie
»significance’; ktére jest wykorzystane w wersji angielskiej
i ktére Cambridge Advanced Learner’s Dictionary uznaje
za synonim ,importance” i ,special meaning’”.

I - 2170

132. Trudno jest bowiem rozpatrywac po-
jecie znaczenia oznaczenia w oderwaniu od
rynku, na ktérym ono wystepuje i od jego
uzywania. Nie bez przyczyny rozmawiali$my
przed chwila o uzywaniu oznaczenia ,w ob-
rocie handlowym” — chociaz wymoég odnosi
sie do oznaczenia, jego interpretacja nie po-
winna by¢ wyrwana z kontekstu. Przepis po-
winien by¢ interpretowany jako calo$¢.

133. W konsekwencji niezarejestrowany
znak towarowy i pozostale oznaczenia z art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 moga stano-
wi¢ wzgledng podstawe odmowy rejestracji
tylko wtedy, gdy w obrocie handlowym maja
znaczenie wigksze niz lokalne **. Zasieg tery-
torialny, w ramach ktdérego nalezy analizowac
to znaczenie, obejmuje terytorium, na kté-
rym to oznaczenie cieszy sie ochrona praw-
na*®, jednak samo istnienie tej ochrony na
calym terytorium panstwa czlonkowskiego,
a nawet kilku panstw, nie gwarantuje spetnie-
nia przestanki znaczenia.

134. W trzeciej kolejnosci, powyzsze zosta-
nie takze potwierdzone, jezeli odwotamy sie
do zastosowania wykladni teleologiczne;j.
Ustanowienie wymogu znaczenia odpowiada,
co wielokrotnie podnoszono, woli prawodaw-
cy, aby na art. 8 ust. 4 nie mozna bylo sie po-
wolywa¢ w przypadku takich oznaczen, ktére

42 — Zobacz podobnie C. Ferndndez Novoa, El sistema comu-
nitario de marcas, Madrid, Ed. Montecorvo 1995, s. 167;
A. Miihlendahl, D. Ohlgart, i V. von Bomhard, Die Gemein-
schaftsmarke, Monachium, Bech 1998, s. 38.

43 — Wynika to z wczeéniej przeanalizowanej
terytorialnosci.
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nie ,zastuguja” na przyznanie im zdolnosci do
przeszkodzenia rejestracji podobnego znaku
towarowego na poziomie wspélnotowym *.

135. Zgodnie z art. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 raz zarejestrowany wspélnoto-
wy znak towarowy jest skuteczny i podlega
ochronie na calym terytorium Unii. W kon-
sekwencji, by niezarejestrowane prawo
wczesniejsze moglo wstrzymacd rejestracje
wspdlnotowego znaku towarowego obejmu-
jacego swym zasiegiem terytorium dwudzie-
stu siedmiu panstw cztonkowskich, musi ono
uzyskac¢ takie znaczenie, ktére bedzie zdolne
do uzasadnienia jego przewagi nad tym péz-
niejszym wspoélnotowym znakiem towaro-
wym. Jego ,znaczenie” powinno by¢ takie,
by potencjalnie pozwolitlo zablokowa¢ reje-
stracje znaku towarowego ze skutkiem dla
calej Unii, i znaczenie to nie moze odnosic sie
wylacznie do terytorialnego zakresu ochrony
przywolanego prawa.

136. Oferowane przez Sad w zaskarzonym
wyroku rozwigzanie interpretacyjne z tatwo-
$cig znajduje zastosowanie do oznaczen, kté-
re — tak jak Bud — przez rejestracje korzystaja
ze sformalizowanej ochrony miedzynarodo-
wej. Niewatpliwie jednak przewazajaca czesc
oznaczen objetych art. 8 ust. 4 nie posiada
tych cech.

44 — Podobnie D. Kitchin, D. Llewelyn, J. Mellor, R. Meade,
T. Moody-Stuart, i D. Keeling, Kerly’s Law of Trade Marks
and Trade Names, Londtn, Sweet & Maxwell 2005, s. 274.

137. Po pierwsze, omawiany przepis wyda-
je si¢ by¢ pomyslany gléwnie dla oznaczen
chronionych jedynie w jednym panstwie
cztonkowskim®, a nie dla mniej licznych
przypadkéw, w ktdrych istnieje ochrona po-
nadkrajowa. Interpretacja przeslanki ,zna-
czenia” jako synonimu terytorialnego za-
siegu ochrony prawnej doprowadzitaby do
wykluczenia a priori mozliwosci przywoly-
wania w ramach art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 oznaczen chronionych na calym
terytorium jednego panstwa czlonkowskie-
go, ale juz nie poza jego granicami, poniewaz
takie oznaczenia nigdy nie mialyby znaczenia
wiekszego niz lokalne*. Aby je uwzglednié,
terminowi ,znaczenie” nalezaloby nadac sens
bardziej faktyczny poprzez ustanowienie wy-
mogu, by oznaczenie bylo rozpoznawane na
terytorium wiekszym niz, na przyktad, mia-
sto lub region.

138. Po drugie, rozstrzygniecie propono-
wane w zaskarzonym wyroku nie przystaje
réwniez do oznaczen, ktére jako niezareje-
strowane znaki towarowe podlegaja i otrzy-
mujg ochrone w wyniku ich uzywania, bez
potrzeby ich uprzedniej rejestracji. W tych
przypadkach, stanowiacych wiekszos$¢ z tych
objetych analizowanym przepisem, znaczenie

45 — Dlatego odwoluje si¢ do ,prawa panstwa czlonkowskiego
regulujacego [takie oznaczenie]”.

46 — Zinterpretacji dokonanej przez Sad mozna wywnioskowac,
ze tylko ochrona miedzynarodowa gwarantuje takie zna-
czenie (w tym sensie zob. pkt 181 zaskarzonego wyroku:
»przywolane powyzej wcze$niejsze prawa maja znacze-
nie wigksze niz lokalne w zakresie, w jakim ich ochrona
na podstawie art. 1 ust. 2 porozumienia lizbonskiego
i art. 1 umowy dwustronnej wykracza poza terytorium
pochodzenia”).
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uzywania i zakres ochrony prawnej nie daja
sie fatwo rozgraniczy¢.

139. Wreszcie i wbrew temu, na co wskazu-
je pkt 180 zaskarzonego wyroku, uwazam,
ze art. 107 rozporzadzenia nr 40/94 nie stoi
na przeszkodzie interpretacji, ktora tutaj
proponuje.

140. Artykut 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
funkcjonuje réwnolegle z art. 107 tego rozpo-
rzadzenia, ktéry dopuszcza ,wspdlistnienie”
nowego wspolnotowego znaku towarowego
i wczesniejszego oznaczenia o znaczeniu wy-
facznie lokalnym, gdyz stanowi, ze wlasciciel
wcze$niejszego prawa o znaczeniu lokalnym
(na ktére nie mozna si¢ powola¢ w sprzeci-
wie wobec rejestracji wspélnotowego znaku
towarowego, ale ktore jest chronione w jed-
nym panstwie czlonkowskim) ,moze sprze-
ciwi¢ si¢ uzywaniu wspélnotowego znaku
towarowego na terytorium, na ktérym jego
prawo jest chronione, w zakresie, w jakim ze-
zwala na to ustawodawstwo danego panstwa
czlonkowskiego” Z tego przepisu wynika, ze
znaczeniu lokalnemu odpowiada ochrona
ograniczona do terytorium panstwa czlon-
kowskiego, a znaczeniu wigkszemu niz lokal-
ne odpowiada ochrona w calej Unii ¥, a nie, ze
ochrona na poziomie wspdlnotowym (przez
uwzglednienie sprzeciwu wobec rejestracji
poZniejszego znaku towarowego) powinna
zosta¢ przyznana wylacznie wtedy, gdy ist-
nieje ochrona w wiecej niz jednym panstwie
czlonkowskim. Artykut 107 omawianego roz-
porzadzenia nie wystarczy moim zdaniem

47 — Podzielajac ten poglad, Fleckenstein twierdzi, ze te dwa
artykuly tworza ,system”: J. Fleckenstein, Der Schutz terri-
torial beschrinkter Kennzeichen, Frankfurt am Main, Peter
Lang — Europiische Hochschulschriften 1999, s. 104.
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do zarysowania nierozerwalnego zwiazku
pomiedzy znaczeniem a terytorialnym zasie-
giem ochrony w rozumieniu proponowanym
w zaskarzonym wyroku.

141. Majac na uwadze dotychczasowe roz-
wazania, uwazam, ze oznaczenie geograficz-
ne takie jak Bud, nawet jesli jest chronione
w wiecej niz jednym panstwie na mocy umo-
wy miedzynarodowej, nie spelnia przestan-
ki ,znaczenia wiekszego niz lokalne’; jezeli
mozna jedynie dowie$¢ (co wydaje si¢ mie¢
miejsce w niniejszej sprawie), ze jest zna-
ne i uzywane tylko w jednym z tych panstw,
w ktorych korzysta z ochrony.

142. W konsekwencji uwazam, ze nalezy
uwzglednié trzecia cze$é pierwszego zarzutu
odwotlania.

4. Wnioski

Majac na uwadze powyzsze, proponuje, aby
Trybunal uwzglednil druga i trzecig czesé
pierwszego zarzutu odwotlania i oddalil
pierwsza cze$¢ tego zarzutu.
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B — W przedmiocie drugiego zarzutu odwo-
tania, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 4
iart. 74 ust. 1 rozporzgdzenia nr 40/94

1. Argumenty stron

143. W drugim zarzucie dotyczacym naru-
szenia art. 8 ust. 4 i art. 74 ust. 1 rozporza-
dzenia nr 40/94 skarzacy argumentuje, ze
w pkt 199 zaskarzonego wyroku Sad naruszyt
prawo, stwierdzajac, ze Izba Odwolawcza
OHIM byta zobowigzana do przeanalizo-
wania z urzedu znajdujacego zastosowanie
prawa krajowego, wlacznie z orzeczeniami
sadowymi dotyczacymi prawa Budvar do za-
kazania uzywania pdzniejszego znaku towa-
rowego z tytulu oznaczenia geograficznego.
Uznajac, ze o wyniku krajowych postepowan
mozna dowiedzie¢ si¢ z powszechnie dostep-
nych Zrédet i ze w konsekwencji stanowil on
fakt notoryjny nieobjety ciezarem dowodu,
ktéry art. 74 omawianego rozporzadzenia
naklada na wnoszacego sprzeciw, Sad naru-
szyl ten przepis, zgodnie z ktérym w poste-
powaniu w sprawie sprzeciwu badanie OHIM
powinno ograniczy¢ si¢ do dowodéw i argu-
mentéw przedstawionych przez strony oraz
poszukiwanego zado$¢uczynienia.

2. Ocena

144. Drugi zarzut obejmuje w rzeczywisto$ci
dwie rézne kwestie:

145. W pierwszej kolejnosci chodzi o to, czy
art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 zo-
bowiazuje OHIM do badania z urzedu sta-
nu i wyniku postepowan sadowych prowa-
dzonych w danym panstwie cztonkowskim,
a w konsekwencji, czy krajowe orzeczenia
sadowe stanowig fakty notoryjne.

146. W swych decyzjach, ktérych niewaz-
no$¢ zostala stwierdzona na mocy zaskar-
zonego wyroku, Izba Odwotawcza OHIM
wzieta pod uwage tylko niektére francuskie
i niemieckie orzeczenia, w ktérych odmo-
wiono wlascicielom oznaczenia Bud prawa
do zakazania jego uzywania przez Anheuser-
Busch na odpowiednim terytorium krajo-
wym. W tamtym momencie owe krajowe
orzeczenia nie byly prawomocne, ale Izba
Odwotlawcza nie wziela tego faktu pod uwa-
ge, poniewaz nie zostal on podniesiony przez
Budvar.

147. W mojej ocenie sposéb postepowa-
nia Izby Odwolawczej OHIM byl catkowicie
zgodny z przepisami regulujacymi procedure
sprzeciwu, a w szczego6lnosci z ogdlnym re-
zimem rozktadu ciezaru dowodu przewidzia-
nym w art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.
Cho¢ w pierwszej czesci tego przepisu usta-
nowiono jako regule generalng obowigzek
OHIM do przeprowadzania badania stanu
faktycznego z urzedu, w jego dalszej czesci
wskazano, ze ,jednakze w postepowaniu od-
noszacym sie do wzglednych podstaw odmo-
wy rejestracji badanie ogranicza sie do stanu
faktycznego, dowoddéw i argumentéw przed-
stawionych przez strony oraz poszukiwanego
zados$¢uczynienia”
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148. Ciezar dowodu w calosci spoczywa
wigec na wnoszacym sprzeciw i nie mozna
zarzucaé Urzedowi, ze nie wzial pod uwage
istnienia okreslonych orzeczen sadowych,
ktére — wbrew ocenie Sadu — nie stanowily
»faktéw notoryjnych” Chociaz Zrédta, ktére
mogly dostarczy¢ tej informacji byly ,dostep-
ne” Izbie Odwolawczej, to nie do niej, ale do
zainteresowanej strony nalezalo sprawdzenie
wszystkich podnoszonych w postepowaniu
danych, a w szczegdlnosci sprawdzenie, czy
orzeczenie wydane w postepowaniu krajo-
wym jest prawomocne, Czy nie.

149. W drugiej kolejnosci, w ramach tej
gléwnej argumentacji zarzutu drugiego,
wnoszacy odwolanie przedstawia posrednio,
z perspektywy dowodu, drugie zastrzezenie.
Anheuser-Busch twierdzi w szczegdlnosci,
ze ,1zba Odwotawcza posiada dowody na to,
ze Budvar bez powodzenia usitfowata spowo-
dowag, by jurysdykcje krajowe uznaly prawa,
ktére podnosi teraz wobec zgtoszen wspdlno-
towego znaku towarowego przedstawionych
przez Anheuser-Busch. [...] Budvar nie do-
starczyla zadnej decyzji, ktéra uprawniataby
ja do podnoszenia roszczen z tytutu art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94” Dostowna
tre§¢ odwolania moglaby skioni¢ do mysle-
nia, ze dla Anheuser-Busch art. 8 ust. 4 lit. b)
omawianego rozporzadzenia powinien by¢
rozumiany w tym sensie, Ze wnoszacy sprze-
ciw musi udowodni¢, ze zdotat juz skutecz-
nie zakaza¢ uzywania pdzniejszego znaku
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towarowego i ze do zakazania uzywania poz-
niejszego znaku towarowego nie wystarczy
posiadanie abstrakcyjnego prawa.

150. Jezeli taka jest wykladnia przedstawio-
na przez wnoszacego odwolanie, to jej nie
podzielam. Moim zdaniem oczywiste jest, ze
art. 8 ust. 4 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
wymaga wylacznie, by wnoszacy sprzeciw
dysponowal tym prawem w sposé6b abstrak-
cyjny, jako mozliwoscia ochrony swojego
oznaczenia na szczeblu krajowym. Sprzeciw
bedzie skuteczny zawsze wtedy, gdy dyspo-
nuje sie prawem, pomimo ze nie byto ono wy-
konywane ani wyraznie uznane sagdowo.

151. Mozna by argumentowa¢, ze przez pro-
ste ustanowienie wymogu prawa abstrak-
cyjnego traci znaczenie cala argumentacja
dotyczaca krajowej sytuacji procesowej (pra-
womocno$¢ orzeczen o uznaniu prawa lub
jej brak). Niemniej jednak istnienie orzeczen
krajowych (prawomocnych lub nie), ktére od-
mawiajg, tak jak w niniejszej sprawie, prawa
do zakazania uzywania pdzniejszego znaku
towarowego, moze stanowi¢ pewna oznake
nieistnienia tego prawa.
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152. Z zastrzezeniem tego ostatniego usci-
$lenia, uwazam, ze nalezy uwzgledni¢ drugi
zarzut odwolania.

C — Uwzglednienie odwolania i skierowanie
sprawy do ponownego rozpoznania Sgdowi

153. Majac na uwadze powyzsze, moim zda-
niem odwolanie nalezy uwzgledni¢, uznajac
za zasadne zarzut drugi oraz druga i trzecia
cze$¢ zarzutu pierwszego, i uchyli¢ zaskarzo-
ny wyrok.

154. Poniewaz wydaje sie, ze ujawnione
btedy mozna naprawié¢ jedynie poprzez do-
prowadzenie do korica postepowania dowo-
dowego, uwazam, ze stan postepowania nie
pozwala Trybunalowi na wydanie orzeczenia
zgodnie z art. 61 ust. 1 jego statutu, i dlatego
zalecam skierowanie sprawy do ponownego
rozpoznania Sadowi celem przeprowadzenia

dowoddw i wydania na ich podstawie ponow-
nego rozstrzygniecia.

155. W szczegolnos$ci do Sadu bedzie naleza-
to sprawdzenie, czy Budvar wykazala uzywa-
nie oznaczenia Bud ,w obrocie handlowym”
przed data dokonania przez Anheuser-Busch
pierwszego zgloszenia Bud do rejestracji jako
wspdlnotowego znaku towarowego. W tym
celu Sad powinien postuzy¢ sie autonomicz-
ng wyklfadnia przestanki ,uzywania w obrocie
handlowym’, to jest taka, ktéra nie jest zbli-
zona do ustanowionej przez orzecznictwo
w odniesieniu do tego samego sformulowa-
nia w kontekscie art. 9 ust. 1 omawianego
rozporzadzenia.

VII — Koszty

156. Ze wzgledu na propozycje skierowania
sprawy do ponownego rozpoznania przez Sad
rozstrzygniecie o kosztach zwigzanych z po-
stepowaniem odwolawczym winno nasta-
pi¢ w orzeczeniu koniczacym postepowanie
W sprawie.
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VIII — Whnioski

157. W $wietle powyzszych rozwazan proponuje, by Trybunat:

1) uwzglednil wniesione przez Anheuser-Busch odwotanie od wyroku wydanego
w dniu 16 grudnia 2008 r. przez pierwsza izbe Sadu Pierwszej Instancji w spra-
wach potaczonych T-225/06, T-255/06, T-257/06 i T-309/06;

2) przekazal sprawe Sadowi Unii Europejskiej do ponownego rozpoznania;

3) rozstrzygnatl o kosztach w orzeczeniu koriczacym postepowanie w sprawie.
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