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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (pierwsza izba)

z dnia 16 czerwca 2015 r.*

Wspoélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie slownego
wspdlnotowego znaku towarowego POLYTETRAFLON — Wcze$niejszy stowny wspélnotowy znak
towarowy TEFLON — Brak rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego — Artykut 42
ust. 2 i 3 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Produkt koricowy obejmujacy komponent —
Uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego wobec produktéw koncowych oséb trzecich —
Obowiazek uzasadnienia

W sprawie: T-660/11
Polytetra GmbH, z siedziba w Monchengladbach (Niemcy), reprezentowana przez adwokat R. Schiffer,
strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez P. Bullocka, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

El du Pont de Nemours and Company, z siedziba w Wilmington, Delaware (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez adwokata E. Armija Chavarriego,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 29 wrze$nia 2011 r.
(sprawa R 2005/2010-1), dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy EI du Pont de Nemours
and Company a Polytetra GmbH,

SAD (pierwsza izba),
w skladzie: H. Kanninen, prezes, 1. Pelikdnova i E. Buttigieg (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: 1. Dragan, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 30 grudnia 2011 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu
12 kwietnia 2012 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona przez interwenienta w sekretariacie Sadu w dniu
16 kwietnia 2012 r.,

uwzgledniajac postanowienie z dnia 13 czerwca 2012 r. odmawiajace wydania zgody na zlozenie repliki,
uwzgledniwszy zmiany w sktadzie izb Sadu,
po przyjeciu srodkéw organizacji postepowania w dniu 28 lipca 2014 r.,

uwzgledniajac, Ze w terminie miesiaca od dnia powiadomienia stron o zakoriczeniu procedury pisemnej
nie wplynal zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie sprawozdania
sedziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postepowania przed Sadem, wyslucha¢
strony na rozprawie,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 listopada 2014 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 24 lipca 2007 r. skarzaca, Polytetra GmbH, zlozyla w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Znakiem towarowym, dla ktérego wniesiono o rejestracje, jest slowne oznaczenie POLYTETRAFLON.

Towary, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza do klas 1, 11, 17 i 40 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 1: ,chemikalia stosowane w przemysle, badaniach naukowych i fotografii, jak réwniez
w rolnictwie, ogrodnictwie i le§nictwie; tworzywa sztuczne nieprzetworzone; mieszanki do gaszenia
ognia; preparaty do odpuszczania i lutowania; kleje do celéw przemystowych”;

— klasa 11: ,wymienniki ciepla; plyty grzewcze; grzejniki rurowe; urzadzenia do o$wietlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chlodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrywania w wode
i do celéw sanitarnych”;

— klasa 17: ,towary z tworzyw sztucznych (poifabrykaty), zwlaszcza weze kurczace, powtoki walcowe,
weze faliste, powloki rur jarzeniowych, tkanina szklana, opaski spawalnicze, worki, opaski
transportowe z tkaniny szklanej, tkanina oczkowa z tkaniny szklanej, plyty laminatowe z tkaniny
szklanej, przedze, artykuly tkane, mieszki faliste, dysze wstepne; drut (do spawania, lutowania)
z tworzywa sztucznego; drut spawalniczy i powloka spawalnicza z tworzywa sztucznego; materialy
wyscielajace z tworzyw sztucznych; uszczelki; powloki z fluorowego tworzywa sztucznego;
tworzywa sztuczne w formie wyci$nietej do uzytku w produkcji; materialy uszczelniajace, ochronne
i izolacyjne; rury drenazowe niemetalowe; kauczuk, gutaperka, guma, mika oraz produkty z tych
materialéw nieujete w innych klasach; potfabrykaty z fluorowych tworzyw sztucznych, zwlaszcza
z politetrafluoroetylenu, zwtaszcza w postaci piyt, drazkéw, rur i folii”;
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— klasa 40: ,,obrébka materiatéw”.

Zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakéw Towarowych nr 9/2008 z dnia 25 lutego 2008 r.

W dniu 23 maja 2008 r. interwenient, EI du Pont de Nemours and Company, wnidst na podstawie
art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec
rejestracji zgltoszonego znaku towarowego dla towaréw wskazanych w pkt 3 powyzej.

Sprzeciw zostal oparty na wcze$niejszym slownym wspélnotowym znaku towarowym TEFLON,
zarejestrowanym w dniu 7 kwietnia 1999 r. pod numerem 432120 i przedluzonym w dniu 19 listopada
2006 r. dla towaréw i uslug nalezacych w szczegélnosci do klas 1, 11, 17 i 40, odpowiadajacych, dla
kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 1: ,produkty chemiczne przeznaczone dla przemysltu, prac badawczych, fotografii, jak rowniez
rolnictwa, ogrodnictwa i le$nictwa; Zywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym; nawozy do uzyzniania gleby; srodki do gaszenia ognia; preparaty do hartowania
i lutowania metali; substancje chemiczne do konserwowania zywnosci; substancje garbujace; kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemystu”;

— klasa 11: ,urzadzenia do os$wietlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chlodzenia,
suszenia, wentylacji, zaopatrywania w wode oraz instalacje sanitarne”;

— klasa 17: ,kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materialéw nieujete w innych
klasach; tworzywa sztuczne w formie wyci$nietej stosowane w produkcji; materialy wypelniajace,
uszczelniajace, pakuly, materialy izolacyjne; rury gietkie niemetalowe”;

— klasa 40: ,,obrébka materiatéw”.

W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono podstawy odmowy rejestracji okre$lone w art. 8 ust. 1 lit. b),
art. 8 ust. 2 lit. ¢) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b), art. 8 ust. 2 lit. ¢)
i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009].

W ramach postepowania w sprawie sprzeciwu interwenient przedstawil kilka dokumentow
w charakterze dowodéw dotyczacych renomy wczes$niejszego znaku towarowego dla niektérych
towaréw oznaczonych wspomnianym znakiem towarowym.

W toku postepowania w sprawie sprzeciwu skarzaca wniosta o przedstawienie dowodu rzeczywistego
uzywania wczesniejszego znaku towarowego, na ktéry powolano sie w sprzeciwie, w rozumieniu
art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009).

W odpowiedzi na wniosek o przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego interwenient odeslal do dokumentéw dotyczacych renomy wspomnianego znaku
towarowego i przedstawil inne dowody w celu wykazania, ze ten znak towarowy byl rzeczywiscie

uzywany.

Decyzja z dnia 14 wrze$nia 2010 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw. Uznat on, ze towary i ustugi
oznaczone kolidujacymi ze soba znakami towarowymi sa identyczne. Stwierdzil natomiast, Ze istnieje
bardzo niewielkie podobienistwo miedzy rozpatrywanymi oznaczeniami pod wzgledem wizualnym
i fonetycznym i ze oznaczenia te s3 rézne pod wzgledem konceptualnym. W rezultacie wykluczyt
istnienie jakiegokolwiek podobieristwa wprowadzenia w btad w przypadku kolidujacych ze soba znakéw
towarowych. Ponadto w jego ocenie materialy przedstawione przez interwenienta dowodzily renomy
wczesniejszego znaku towarowego dla czesci towaréw oznaczonych tym znakiem, lecz sprzeciw nie
mogl zosta¢ uwzgledniony na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, jako ze nie bylo
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podobienistwa miedzy wspomnianymi oznaczeniami, co jest warunkiem zastosowania tego przepisu.
Poniewaz oddalil sprzeciw, uznal, Ze nie jest konieczne zbadanie dowodu rzeczywistego uzywania
wczesniejszego znaku towarowego.

W dniu 15 pazdziernika 2010 r. interwenient — dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009 — wnidst odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw do OHIM.

Decyzja z dnia 29 wrze$nia 2011 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba Odwotawcza
OHIM uwzglednita odwotanie, uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i uwzgledniajac sprzeciw,
oddalita zgloszenie dla wszystkich rozpatrywanych towaréw i ustug. Uznala ona, ze interwenient
udowodnit uzywanie wczesniejszego znaku towarowego dla niektérych towaréw nalezacych do klasy 1,
11 i 17, w szczegdlnosci przy uwzglednieniu okoliczno$ci, ze material zapobiegajacy przywieraniu
sprzedawany przez interwenienta pod wspomnianym znakiem towarowym byl uzywany przez wiele
przedsiebiorstw na terytorium Unii Europejskiej do produkcji szerokiego wachlarza produktéw i ze ten
znak towarowy byl w eksponowany sposéb prezentowany w broszurach i reklamach tych towaréw.
Natomiast wedlug tej Izby uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego nie zostalo udowodnione dla
ustug nalezacych do klasy 40. Ponadto uznata ona, podobnie jak Wydzial Sprzeciwéw, ze wczesniejszy
znak towarowy cieszy sie wyjatkowa renoma na skale swiatowga, w szczegdlnosci na terytorium Unii, dla
pewnej liczby towaréw, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany. Stwierdzila ona, ze towary i ustugi
oznaczone zgloszonym znakiem towarowym sg cze$ciowo identyczne, a cze$ciowo bardzo podobne
w odniesieniu do towaréw oznaczonych wcze$niejszym znakiem towarowym, dla ktérych zostalo
wykazane rzeczywiste uzywanie, i ze wbrew temu, co przyjal Wydzial Sprzeciwéw, rozpatrywane
oznaczenia s3 podobne. W rezultacie wedlug Izby Odwolawczej istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, jako ze pewne
roznice pod wzgledem wizualnym i fonetycznym miedzy rozpatrywanymi znakami sa kompensowane
identycznoscia lub wysokim stopniem podobienstwa rozpatrywanych towaréw. W  tych
okoliczno$ciach nie uznala ona za konieczne zbadania sprzeciwu w zakresie, w jakim opieral si¢ on na
art. 8 ust. 2 lit. ¢) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 207/2009.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;
— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.
OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami zwigzanymi z postepowaniem.

Co do prawa
Na poparcie skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty, dotyczace — pierwszy z nich — naruszenia art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, drugi za$ — naruszenia art. 42 ust. 2 i 3 oraz art. 15 ust. 1

tegoz rozporzadzenia.

Przed zbadaniem zarzutéw podniesionych przez skarzaca Sad uwaza za konieczne zbadanie z urzedu,
czy w niniejszym przypadku dopetniono obowiazku uzasadnienia zaskarzonej decyzji.
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W przedmiocie obowigzku uzasadnienia

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 75 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 207/2009 decyzje OHIM
musza zawiera¢ uzasadnienie. Zgodnie z orzecznictwem obowiazek ten ma taki sam zakres jak
w przypadku obowiazku uzasadnienia ustanowionego na mocy art. 296 akapit drugi TFUE i jego celem
jest, po pierwsze, umozliwienie zainteresowanym zapoznania sie z motywami wydania danego aktu, tak
by mieli oni mozliwo$¢ obrony swoich praw, i po drugie, umozliwienie sagdowi Unii przeprowadzenia
kontroli zgodnosci z prawem decyzji [zob. wyroki: z dnia 6 wrzesnia 2012 r., Storck/OHIM,
C-96/11 P, EU:C:2012:537, pkt 86; z dnia 9 lipca 2008 r., Reber/OHIM — Chocoladefabriken Lindt
& Spriingli (Mozart), T-304/06, Zb.Orz., EU:T:2008:268, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszym przypadku, cho¢ skarzaca kwestionuje, ze wykazano rzeczywiste uzywanie w rozumieniu
art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 dla wczeéniejszego znaku ,w postaci uzywanej na rynku”,
i podaje w watpliwo$¢, ze nalezy uwazaé, iz ,zywice homopolimerowe i kopolimerowe, folie
i wykonczenia”, dla ktérych interwenient co najwyzej udowodnil uzywanie, naleza do klasy 1, nie
podniosta formalnie zarzutu dotyczacego braku uzasadnienia lub niewystarczajacego uzasadnienia.
Niemniej jednak brak uzasadnienia lub jego niewystarczajacy charakter stanowi naruszenie istotnych
wymogéw proceduralnych w rozumieniu art. 263 TFUE i stanowi bezwzgledna przeszkode procesows,
ktérg sad Unii moze, a nawet powinien, podnie$¢ z urzedu [wyrok z dnia 2 grudnia 2009 r.,
Komisja/Irlandia i in., C-89/08 P, Zb.Orz., EU:C:2009:742, pkt 34; z dnia 27 marca 2014 r., Intesa
Sanpaolo/OHIM - equinet Bank (EQUITER), T-47/12, Zb.Orz., EU:T:2014:159, pkt 22].

Po wystuchaniu stron podczas rozprawy w przedmiocie wystarczajacego charakteru uzasadnienia
zaskarzonej decyzji w zakresie dotyczacym zgodnosci miedzy towarami, w odniesieniu do ktérych Izba
Odwotawcza powolala si¢ na przedstawione przez interwenienta dowody bedace podstawa uznania
przez nia, Ze rzeczywiste uzywanie wczesniejszego znaku towarowego zostalo wykazane, a tymi, dla
ktérych wspomniany znak towarowy zostal zarejestrowany i na ktérych oparty zostal sprzeciw, nalezy
podnies¢ 6w zarzut z urzedu. Jesli bowiem zaskarzona decyzja nie zawiera uzasadnienia
wystarczajacego w tym wzgledzie, to Sad nie bedzie mdgt przeprowadzi¢ kontroli zgodnosci z prawem
zawartego w pkt 28 zaskarzonej decyzji wniosku dotyczacego rzeczywistego uzywania wcze$niejszego
znaku towarowego, co sie tyczy kazdego z towardw, dla ktérych rzeczywiste uzywanie zostalo przyjete
(zob. pkt 26 ponizej).

OHIM, zapytany o te kwestie w toku rozprawy, odpowiedzial, ze Izba Odwotawcza byla co do zasady
zobowiazana sprawdzi¢, czy towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych znak towarowy byl uzywany, na
pewno naleza do kategorii towaréw i ustug, dla ktérych wspomniany znak towarowy zostal
zarejestrowany, jak przewiduje to rozporzadzenie nr 207/2009 i wytyczne dla rozpatrywania
w Urzedzie, co sie tyczy dowodu rzeczywistego uzywania.

OHIM przyznaje, ze w niniejszym przypadku zaskarzona decyzja nie zawiera szczegdétowego
uzasadnienia ani nie zawiera analizy ,kolejnych kategorii” kazdego z towaréw, dla ktérych przyjeto
rzeczywiste uzywanie wczesniejszego znaku towarowego. Jednakze zdaniem OHIM, cho¢ uzasadnienie
zawarte w zaskarzonej decyzji jest raczej zwiezte w tym wzgledzie, Izba Odwotawcza dokonatla
doglebnej oceny wszystkich dowodéw przedstawionych przez interwenienta, co jego zdaniem wynika
z zaskarzonej decyzji.

Trzeba jednak zauwazy¢, po pierwsze, ze jest uzasadniona w sposéb niewystarczajacy decyzja, ktéra
z jednej strony stwierdza, ze wcze$niejszy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany w rozumieniu
art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, a z drugiej strony nie uscisla, w jakiej mierze przedstawione
dowody wspieraja to stwierdzenie w stosunku do kazdego z towaréw lub kazdej z ustug lub kazdej
z kategorii towaréw lub uslug, dla ktérych to uzywanie zostalo przyjete. Po drugie, nalezy zauwazy¢,
ze przepis ten naklada na Izbe Odwolawcza obowiazek ustalenia zgodnosci miedzy towarami lub
ustugami, w odniesieniu do ktérych uznaje ona, Ze rzeczywiste uzywanie zostalo wykazane, a catoscia
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lub czescia towaréw lub uslug, dla ktérych wspomniany znak towarowy zostal zarejestrowany, aby
umozliwi¢ pézniejsza ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad (zob. podobnie ww. w pkt 19
wyrok EQUITER, EU:T:2014:159, pkt 27).

Brak precyzji w tym wzgledzie w decyzji OHIM czyni w szczegélnosci niemozliwg kontrole stosowania
przez Izbe Odwotawcza art. 42 ust. 2 zdanie ostatnie rozporzadzenia nr 207/2009 — zgodnie z ktérym
»ljlezeli wczesniejszy wspdlnotowy znak towarowy byt 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 towaréw lub ustug”. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem z art. 42 ust. 2
i 3 wspomnianego rozporzadzenia wynika, ze w przypadku gdy znak towarowy zostal zarejestrowany
dla kategorii towaréw lub usltug, ktéra jest na tyle szeroka, aby mozna bylo wyrézni¢ w jej ramach
kilka podkategorii mogacych wystepowac niezaleznie od siebie, w postepowaniu w sprawie sprzeciwu
dowdd rzeczywistego uzywania znaku towarowego dla czesci tych towaréw lub ustug zapewnia
ochrone jedynie dla tej lub tych podkategorii, do ktérych naleza towary lub uslugi, w odniesieniu do
ktérych znak towarowy byl faktycznie uzywany. Natomiast jezeli znak towarowy zostal zarejestrowany
dla towaréw lub ustug zdefiniowanych w sposéb na tyle precyzyjny, Ze dokonanie istotnych podziatéw
wewnatrz danej kategorii nie jest mozliwe, wtedy, dla potrzeb postepowania w sprawie sprzeciwu,
dowdd rzeczywistego uzywania znaku towarowego dla wspomnianych towaréw lub ustug bezwzglednie
obejmuje cala te kategorie [wyroki: z dnia 14 lipca 2005 r., Reckitt Benckiser (Espafia)/OHIM — Aladin
(ALADIN), T-126/03, Zb.Orz., EU:T:2005:288, pkt 45; z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM
— Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb.Orz., EU:T:2007:46, pkt 23].

I tak, do Izby Odwolawczej nalezy dokonanie oceny, w wypadku gdy przedstawiono dowdd uzywania
wylacznie w odniesieniu do czesci towaréw i ustug nalezacych do kategorii, dla ktdrej zarejestrowano
wcze$niejszy znak towarowy i na ktdrej oparty jest sprzeciw, czy w ramach owej kategorii mozna
wyrézni¢ kilka mogacych wystepowac niezaleznie od siebie podkategorii, do ktérych naleza towary
i uslugi objete dowodem uzywania, co powinno prowadzi¢ do uznania, ze rzeczony dowdd zostal
przedstawiony wylacznie dla owej podkategorii towaréw lub ustug, czy tez — przeciwnie — takich
podkategorii nie mozna sobie wyobrazi¢ (zob. podobnie ww. w pkt 19 wyrok EQUITER,
EU:T:2014:159, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszym przypadku Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt 28 zaskarzonej decyzji, ze rzeczywiste
uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego zostalo wustalone dla ,produktéw chemicznych
przeznaczonych dla przemystu i prac badawczych; zywic syntetycznych w stanie surowym, tworzyw
sztucznych w stanie surowym; klejéw (spoiw) przeznaczonych dla przemystu” nalezacych do klasy 1,
»urzadzen do os$wietlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chlodzenia, suszenia, wentylacji,
zaopatrywania w wode i instalacji sanitarnych” nalezacych do klasy 11 i ,tworzyw sztucznych w formie
wyci$nietej stosowanych w produkcji; materialéw wypelniajacych, uszczelniajacych, pakul, materialéw
izolacyjnych; rur gietkich niemetalowych” nalezacych do klasy 17, na ktérych zostal oparty sprzeciw.

Dla uzasadnienia swojego wniosku Izba Odwolawcza stwierdzita w pkt 22-25 zaskarzonej decyzji, ze
wytwarzany przez interwenienta poli(tetrafluoroetylen) (PTFE) byl uzywany na podstawie licencji jako
powloka w pewnej liczbie produktéw koncowych oséb trzecich. Nastepnie oddalita w pkt 26
zaskarzonej decyzji argument skarzacej, wedlug ktérego uzywanie wspomnianego znaku towarowego
nie zostalo udowodnione dla produktéw koncowych oséb trzecich jako takich na tej podstawie, ze
powloka pochodzaca od interwenienta stanowi cze$¢ integralna skladu i struktury tych towardéw i ze
znak towarowy byl prezentowany w materialach reklamowych dotyczacych tych towaréw w sposéb
eksponowany.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze w ramach rozumowania dotyczacego dowoddéw rzeczywistego

uzywania wczesniejszego znaku towarowego Izba Odwolawcza ograniczyla sie do powotania sie
w pkt 22 zaskarzonej decyzji na okolicznos$¢, ze interwenient dostarcza PTFE w réznych postaciach,
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w szczegllnosci jako zywice, zywice do formowania otrzymywang poprzez kompresje ziarnista, bialy
proszek lub dyspersje fluoropolimeru. Jednakze towary te nie sa ujete jako takie posréd towaréw, dla
ktérych wezesniejszy znak towarowy zostal zarejestrowany.

Wprawdzie ,zywice” sa ujete jako ,zywice syntetyczne w stanie surowym” poéréd towaréw nalezacych
do klasy 1, dla ktérych wczesniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, jednakze nalezy zauwazy¢, ze
zywice syntetyczne jako polprodukty naleza do klasy 17, jak to wynika z klasyfikacji nicejskiej.
Niemniej Izba Odwotawcza nie usciélita, czy zywice, do ktérych odniosta sie w pkt 22 zaskarzonej
decyzji, s3 towarami w stanie surowym nalezacymi do klasy 1, oznaczonymi przez wczesniejszy znak
towarowy, czy tez polproduktami nalezacymi do klasy 17, a przy tym ostatnim zalozeniu, jakim
towarom odpowiadalyby sposréd tych nalezacych do wspomnianej klasy, dla ktérych wczesniejszy
znak towarowy zostal zarejestrowany.

Ponadto nawet przy zalozeniu, ze Izba Odwolawcza uznala, ze PTFE odpowiada ,Zywicom
syntetycznym w stanie surowym” nalezacym do klasy 1, dla ktérych wczes$niejszy znak towarowy zostat
zarejestrowany, z zaskarzonej decyzji nie wynika, jaki jest stosunek miedzy tym towarem a innymi
towarami nalezacymi do tej samej klasy, dla ktérych w ocenie Izby Odwotawczej rzeczywiste uzywanie
zostalo ustalone.

Zaskarzona decyzja nie pozwala tym bardziej okresli¢, czy czyniac odniesienie do PTFE w réznych
postaciach i do powtok lub do surowca wchodzacego w sklad réznych towaréw, Izba Odwotawcza ma
na mysli calo$¢ badz cze$¢ towaréw nalezacych do klasy 1, czy calos¢ badz cze$¢ towaréw nalezacych
do klasy 17, dla ktérych wczesniejszy znak towarowy zostal zarejestrowany.

Ponadto, nalezy stwierdzi¢, ze co sie tyczy wniosku ujetego w pkt 26 zaskarzonej decyzji, Izba
Odwotawcza nie okreslifa w jasny sposéb, do ktérych towaréw miatby sie stosowaé ten wniosek posréd
tych, dla ktérych wczesniejszy znak towarowy zostal zarejestrowany i na ktérych zostat oparty sprzeciw.
Poza tym w pkt 24 i 25 zaskarzonej decyzji odnosi si¢ ona do réznych produktéw koncowych oséb
trzecich, ktére zawieraja materialy zapobiegajace przywieraniu pochodzace od interwenienta, takich jak
odporne na rozbicie mocowania dla lamp i lamp fluorescencyjnych ze szkla ochronnego, ochrona
powierzchni plyt ogrodowych, systemy przewodéw odpornych na wysokie temperatury dla turbin
gazowych, impregnowany smar do roweréw i wosk samochodowy, przewody gietkie, przelotki do
gléwek rakiet tenisowych, tasma uszczelniajaca do zlaczy hydraulicznych, gabki kuchenne, produkty
z plastiku uzywane w mikrofaléwkach, urzadzenia domowe i przybory kuchenne. Nalezy za$
stwierdzi¢, ze zaden z tych towaréw nie zalicza sie jako taki do towardéw, dla ktérych wczesniejszy
znak towarowy zostal zarejestrowany i na ktérych zostal oparty sprzeciw.

Ponadto wyjasnienia przedstawione przez interwenienta podczas rozprawy w odpowiedzi na pytanie
Sadu zadane w odniesieniu do kwestii podniesionych w tym wzgledzie przez skarzaca nie wynikaja
z uzasadnienia zaskarzonej decyzji. Nie mozna w szczegélnosci okresli¢c na podstawie uzasadnienia
zaskarzonej decyzji, czy ,zywice homopolimerowe i kopolimerowe, folie i wykonczenia”, dla ktérych
interwenient przedstawil w charakterze dowodu rzeczywistego uzywania roczne obroty, do czego
odnosifa sie skarzaca, stanowily towary w stanie surowym nalezace do klasy 1, czy tez péiprodukty
nalezace do klasy 17, ani ktére towary sposrdd tych, dla ktérych wczesniejszy znak towarowy zostal
zarejestrowany, byly wytwarzane i sprzedawane bezposrednio przez interwenienta pod wczesniejszym
znakiem towarowym oraz dla ktérych produktéw koncowych oséb trzecich rzeczywiste uzywanie
zostalo udowodnione ze wzgledu na to, ze osoby te uzywaly wspomnianego znaku towarowego wobec
swoich towaréw, ktorych sklad i struktura obejmuja towary interwenienta.

W braku za$ wystarczajacego uzasadnienia umozliwiajacego zbadanie zgodnosci z prawem zaskarzonej
decyzji do Sadu nie nalezy przeprowadzenie analizy opartej na uzasadnieniu, ktére nie wynika z tej
decyzji. Do OHIM nalezy bowiem rozpatrzenie i podjecie decyzji w przedmiocie wniosku o rejestracje
wspdlnotowego znaku towarowego. Do Sadu nalezy nastepnie przeprowadzenie, w razie potrzeby,
sadowej kontroli dokonanej przez izbe odwotawcza oceny zawartej w wydanej decyzji na podstawie
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uzasadnienia przywolanego przez nig na poparcie wniosku, do ktérego doszta. Natomiast Sad nie moze
zastepowa¢ OHIM w wykonywaniu przyznanych mu przez rozporzadzenie nr 207/2009 uprawnien
[zob. podobnie wyrok z dnia 15 marca 2006 r., Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHIM - Ferrero
(FERRO), T-35/04, Zb.Orz., EU:T:2006:82, pkt 22].

Z tego wzgledu nalezy stwierdzié, ze zaskarzona decyzja jest uzasadniona w sposéb niewystarczajacy
w zakresie, w jakim nie pozwala ona zrozumieé, w jakiej mierze elementy przedstawione przez
interwenienta i przywolane przez Izbe Odwolawcza $wiadczyly o tym, ze wczeéniejszy znak towarowy
byl rzeczywiscie uzywany dla kazdego z towardw, dla ktérych uzywanie to zostalo uznane za ustalone,
spoérdd tych, dla ktérych wspomniany znak towarowy zostal zarejestrowany i na ktérych zostal oparty
sprzeciw.

Jednakze ten niewystarczajacy charakter uzasadnienia zaskarzonej decyzji nie odnosi sie jako taki do
widniejacego w pkt 26 zaskarzonej decyzji podstawowego twierdzenia, ktérego dotyczy pierwsza czes¢
zarzutu drugiego, a zgodnie z ktérym uzywanie wczesniejszego znaku towarowego zostalo wykazane
dla produktéw koncowych na tej podstawie, iz powloki interwenienta stanowia czes¢ skladu
i struktury produktéw konicowych oséb trzecich, tak ze skarzaca byla w stanie sformulowad, w ramach
pierwszej czesci zarzutu drugiego, zarzuty szczegdlowe wobec tego wniosku i broni¢ swoich praw. Nie
odnosi si¢ takze do oceny mocy dowodowej dowodéw dotyczacych uzywania wczesniejszego znaku
towarowego dla ,zywic homopolimerowych i kopolimerowych, folii i wykonczen”, ktérych dotyczy
druga cze$¢ zarzutu drugiego. Tym samym Sad jest w stanie przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci
z prawem zaskarzonej decyzji w odniesieniu do tych zarzutéw szczegétowych.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszemia art. 42 ust. 2 i 3 oraz art. 15 ust. 1
rozporzgdzenia nr 207/2009

Skarzaca przede wszystkim podnosi, ze Izba Odwolawcza wziela pod uwage dla celéw przeprowadzenia
oceny rzeczywistego uzywania wczes$niejszego znaku towarowego dowody niepochodzace z wtasciwego
okresu.

Pozostate argumenty skarzacej dziela sie na dwie czesci.

W ramach pierwszej czesci zarzutu drugiego skarzaca twierdzi, ze dowody pochodzace z wlasciwego
okresu $wiadcza co najwyzej o uzywaniu wcze$niejszego znaku towarowego dla folii, zywic,
wykoniczenr, homopolimeréw, kopolimeréw wykorzystywanych przez osoby trzecie jako surowce,
sktadniki lub komponenty ich produktéw koncowych, w szczegélnosci w odniesieniu do powierzchni
tych towaréw, lecz nie dla tych produktéw koncowych.

W ramach czesci drugiej zarzutu skarzaca podwaza okolicznos¢, ze interwenient przedstawil dowody
wystarczajace i odpowiednie do wykazania rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego
nawet dla folii, zywic, wykonczen, homopolimeréw i kopolimeréw. Wedlug skarzacej dla celow
dokonania oceny rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego nie moga by¢ wziete pod
uwage dowody nieopatrzone data ani te, na ktérych wczesniejszy znak towarowy nie jest przedstawiony
»W postaci uzywanej na rynku”.

OHIM i interwenient kwestionuja argumenty skarzacej.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, w pierwszej kolejnosci, ze z motywu 10 rozporzadzenia
nr 207/2009 wynika, ze prawodawca uznal, iz ochrona wczeéniejszego znaku towarowego jest
uzasadniona tylko wtedy, gdy znak ten jest rzeczywiscie uzywany. Artykut 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 207/2009 przewiduje, ze zglaszajacy wspdlnotowy znak towarowy moze zada¢ przedstawienia
dowodu na to, ze w okresie pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspdélnotowego znaku
towarowego, bedacego przedmiotem sprzeciwu, wczesniejszy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany
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na terytorium, na ktérym jest on chroniony [zob. wyrok z dnia 27 wrzesnia 2007 r., La Mer
Technology/OHIM — Laboratoires Goémar (LA MER), T-418/03, EU:T:2007:299, pkt 51 i przytoczone
tam orzecznictwo].

Zgodnie z zasada 22 ust. 3 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. L 303, s. 1), uscislajacego przepisy art. 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009, dowdd, ze
wcze$niejszy wspolnotowy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany, powinien wskazywa¢ miejsce,
czas, zakres oraz charakter uzywania wczesniejszego znaku towarowego (zob. ww. w pkt 42 wyrok LA
MER, EU:T:2007:299, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo).

O ile zatem pojecie rzeczywistego uzywania nalezy przeciwstawi¢ uzywaniu minimalnemu
i niewystarczajgcemu do stwierdzenia, Zze dany znak towarowy jest faktycznie i istotnie
wykorzystywany na danym rynku, o tyle wymdg rzeczywistego uzywania nie ma na celu ani oceny
sukcesu handlowego, ani kontroli strategii gospodarczej danego przedsiebiorstwa, ani tez zastrzezenia
ochrony znakéw towarowych wylacznie dla sytuacji, w ktérych dochodzi do handlowego
wykorzystania tych znakéw na duza skale [zob. podobnie wyroki: z dnia 8 lipca 2004 r.,
Sunrider/OHIM - Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Zb.Orz., EU:T:2004:225, pkt 38; z dnia
23 lutego 2006 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03,
Zb.Orz., EU:T:2006:65, pkt 32].

Znak towarowy jest rzeczywiscie uzywany woéwczas, gdy korzysta sie z niego zgodnie z jego
podstawowa funkcja, jaka jest zagwarantowanie tozsamos$ci pochodzenia towaréw i ustug, dla ktérych
zostal on zarejestrowany, tak aby wykreowa¢ lub zachowa¢ rynek zbytu dla tych towaréw i ustug,
z wylaczeniem przypadkéw uzywania o charakterze symbolicznym, majacym na celu jedynie
utrzymanie praw do znaku towarowego. Ponadto przestanka dotyczaca rzeczywistego uzywania znaku
towarowego wymaga, by znak ten w postaci, w jakiej jest chroniony na wlasciwym terytorium, byt
uzywany publicznie i w sposéb skierowany na zewnatrz (zob. ww. w pkt 42 wyrok LA MER,
EU:T:2007:299, pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo).

Scislej méwiac, aby w konkretnym przypadku zbadaé rzeczywisty charakter uzywania rozpatrywanego
znaku towarowego, nalezy przeprowadzi¢ calosciowa ocene danych znajdujacych sie w aktach sprawy,
uwzgledniajac wszystkie istotne czynniki danego przypadku. Taka ocena rzeczywistego charakteru
uzywania znaku towarowego powinna opiera¢ sie¢ na wszystkich faktach i okolicznosciach wilasciwych
dla ustalenia prawdziwo$ci wykorzystania handlowego tego znaku, a w szczegdlnosci na uzywaniu
uznanym za uzasadnione w rozpatrywanym sektorze gospodarki w celu utrzymania lub zdobycia
udzialéw w rynku dla towaréw lub ustug chronionych przez znak towarowy, charakterze tych towaréw
lub ustug, cechach rynku oraz na zakresie i czestotliwo$ci uzywania znaku towarowego (zob. ww.
w pkt 42 wyrok LA MER, EU:T:2007:299, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo).

Wreszcie rzeczywiste uzywanie znaku towarowego nie moze zosta¢ dowiedzione za pomoca
przypuszczen i domnieman, tylko musi opiera¢ si¢ na konkretnych i obiektywnych dowodach,
z ktérych wynika, iz znak byt uzywany faktycznie i na wystarczajaca skale na danym rynku (zob. ww.
w pkt 42 wyrok LA MER, pkt 59 i przytoczone tam orzecznictwo).

Zgodnie z zasada 22 ust. 4 rozporzadzenia nr 2868/95 dowody ograniczaja si¢ w zasadzie do
przedstawienia dokumentéw uzupelniajacych, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi,
faktury, fotografie, ogloszenia w gazetach oraz pisemne o$wiadczenia okreslone w art. 78 ust. 1 lit. f)
rozporzadzenia nr 207/2009 [wyrok z dnia 13 maja 2009 r., Schuhpark Fascies/OHIM - Leder
& Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, EU:T:2009:156, pkt 25].

Wiasnie w $wietle powyzszych uwag nalezy rozpatrzy¢ zarzut drugi.
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50 W niniejszym przypadku z pkt 6 i 7 zaskarzonej decyzji i z analizy dokumentacji zawartej w aktach
sprawy OHIM przekazanych Sadowi wynika, ze w odpowiedzi na wniosek o przedstawienie dowodu
rzeczywistego uzywania wczes$niejszego znaku towarowego interwenient odestal do dokumentéw
przedstawionych w celu udowodnienia renomy wcze$niejszego znaku towarowego obejmujacych:

51

wydruk z witryny internetowej przedstawiajacy wlasciwosci PTFE;

zeznanie przedstawiajace historie swojej dzialalnosci, towary i uslugi oferowane przez skarzaca pod
znakiem towarowym TEFLON, obroty roczne dotyczace materiatéw zapobiegajacych przywieraniu
sprzedawanych przez niego pod wczesniejszym znakiem towarowym w Europie za lata 1998-2000
oraz oplaty roczne z tytutu licencji na uzywanie powtok za lata 2003—2006 oraz dzialania i wydatki
reklamowe, w szczegdlnosci za lata 2004—-2007;

wyciagi ze stfownikéw réznych jezykéw obejmujace termin ,teflon”;

sondaze opinii przeprowadzone i raporty sporzadzone w czerwcu, lipcu i listopadzie 2001 r. oraz
w lipcu 2006 r. dotyczace znajomosci przez konsumentéw, w szczegdlnosci na terytorium panstw
czlonkowskich, znaku towarowego TEFLON, wtlasciwosci towardw, ktére wspomniany znak
towarowy oznacza, oraz ich mozliwych zastosowan;

wykaz jego spétek zaleznych prowadzacych dziatalnos¢ na $wiecie, w szczegélnosci na terytorium
Unii;

wytyczne dotyczace uzywania znaku towarowego TEFLON na podstawie licencji, zatytulowane
»TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules” (licencja na znak towarowy TEFLON,
wytyczne dotyczace uzywania znaku towarowego), orzeczenia sadéw krajowych panstw
czlonkowskich w sprawie sporéw dotyczacych uzywania wspomnianego znaku towarowego bez
uzyskania zgody oraz decyzje OHIM w sprawie sprzeciwéw opartych na znaku towarowym
TEFLON;

wskazéwki co do sposobu przedstawienia znaku towarowego TEFLON i etykiety towaréw
opatrzone wspomnianym znakiem towarowym;

materialy reklamowe i artykuly z czasopism.

Interwenient réwniez przedstawil przed OHIM inne dowody w celu wykazania, ze wcze$niejszy znak
towarowy byl rzeczywiscie uzywany. Dowody te obejmowaly:

10

obroty osiagniete w okresie 2003-2008 na terytorium panstw czlonkowskich ze sprzedazy zywic
homopolimerowych i kopolimerowych, folii i wykonczen pod znakiem towarowym TEFLON oraz
wydatki reklamowe dotyczace tych towaréw w tym samym okresie;

wydruk z witryny internetowej przedstawiajacy rézne formy i wlasciwosci towaréw sprzedawanych
pod znakiem towarowym TEFLON oraz ich mozliwe zastosowania;

informacje dotyczaca historii fluoropolimeréw, w szczegélnosci PTFE, w postaci sprzedawanej pod
znakiem towarowym TEFLON oraz ich mozliwych zastosowan w réznych sektorach przemystu;

broszury i materialy reklamowe dotyczace towaréw wykorzystujacych powtloki i komponenty
oznaczone znakiem towarowym TEFLON;
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— informacje dotyczaca ,Licenced Applicator Program” (programu licencjonowanych podmiotéw
stosujacych) w odniesieniu do towaréw oznaczonych znakiem towarowym TEFLON oraz wykaz
licencjonowanych podmiotéw stosujacych wraz wydrukami z ich witryn internetowych lub
broszurami dotyczacymi uzywania jego towaréw oznaczonych znakiem towarowym TEFLON
w innych towarach.

W przedmiocie rozpatrywanego okresu

W niniejszym przypadku zlozone przez skarzaca zgloszenie wspdélnotowego znaku towarowego zostato
opublikowane w dniu 25 lutego 2008 r. Tym samym okres pieciu lat, o ktérym mowa w art. 56 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 42 ust. 2 tegoz rozporzadzenia, rozciaga sie, jak wynika
z pkt 21 zaskarzonej decyzji, od dnia 25 lutego 2003 r. do dnia 24 lutego 2008 r. wlacznie. Skoro
wczesniejszy znak towarowy jest wspélnotowym znakiem towarowym, terytoria, dla ktérych wymagany
jest dowdd uzywania, to terytoria panstw cztonkowskich Unii.

Nalezy stwierdzi¢, ze dowdd, na ktérym Izba Odwolawcza oparta swéj wniosek stanowiacy, ze
rzeczywiste uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego zostalo udowodnione, nie pochodzi
z rozpatrywanego okresu, jak twierdzi skarzaca. Chodzi tu o czasopismo hiszpanskie, do ktérego
odniesiono si¢ w pkt 22, 24 i 25 zaskarzonej decyzji, a ktéry ze wzgledu na to, ze pochodzi z 2002 r.,
nie moze sam sluzy¢ za dowdd rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego w okresie
zawartym miedzy 25 lutego 2003 r. a 24 lutego 2008 r. wlacznie.

Jednakze nalezy uzna¢, ze z uwagi na to, iz okres zywotnosci handlowej towaru rozciaga sie ogdlnie na
podany okres, a cigglo$¢ uzywania nalezy do wskazan, ktére nalezy wzig¢ pod uwage, aby ustali¢, ze
uzywanie mialo obiektywnie na celu wykreowanie lub zachowanie udzialu rynkowego, dokumenty
niepochodzace z rozpatrywanego okresu — wcale nie bedac pozbawione znaczenia — powinny zostac
wziete pod uwage i ocenione lacznie z pozostalymi materiatami, gdyz moga one stanowi¢ dowdd
rzeczywistego i powaznego wykorzystania handlowego znaku towarowego [zob. podobnie wyroki:
z dnia 13 kwietnia 2011 r., Bodegas y Vifiedos Puerta de Labastida/OHIM — Unién de Cosecheros de
Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T-345/09, EU:T:2011:173, pkt 32 i przytoczone tam
orzecznictwo; z dnia 16 lutego 2011 r., Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHIM — Werner
& Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, Zb.Orz., EU:T:2011:675,
pkt 65].

Wrynika z tego, ze skoro Izba Odwotawcza nie oparfa dokonanej przez siebie oceny rzeczywistego
uzywania wcze$niejszego znaku towarowego jedynie na czasopiSmie hiszpanskim wspomnianym
w pkt 53 powyzej, lecz wziela te okoliczno$¢ pod uwage wraz z innymi elementami, aby stwierdzi¢, ze
rzeczywiste uzywanie wspomnianego znaku towarowego zostalo udowodnione, nie popelnita ona bledu
w odniesieniu do elementéw wzietych pod uwage w ramach tej oceny.

W przedmiocie pierwszej cze$ci zarzutu drugiego, dotyczacej uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego dla towaréw innych niz ,zywice homopolimerowe i kopolimerowe, folie i wykonczenia”

Skarzaca twierdzi, ze dowody pochodzace z rozpatrywanego okresu $wiadcza co najwyzej o uzywaniu
wczesniejszego znaku towarowego dla folii, Zywic homopolimerowych i kopolimerowych oraz
wykoniczen, nalezacych ,prawdopodobnie” do klasy 1, wykorzystywanych przez osoby trzecie jako
surowce, skfadniki lub komponenty ich towaréw, w szczegdlnosci w odniesieniu do powierzchni, lecz
nie dla tych towaréw jako takich. Uwaza ona, ze wczeéniejszym znakiem towarowym sa opatrywane
produkty konicowe 0séb trzecich jako wskazanie jednego z ich komponentéw, co przyczynia sie do ich
promocji poprzez odniesienie do jako$ci surowca oznaczonego znakiem towarowym TEFLON, lecz ze
same towary sg zawsze oznaczone i sprzedawane pod wlasnym znakiem towarowym producenta. I tak,
uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego przez wspomniane osoby trzecie nie stanowi zdaniem

»

skarzacej ,uzywania dla produktu konicowego [wspomnianych o0séb trzecich]”, lecz raczej dla towaréw
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wytwarzanych przez interwenienta, mianowicie folii, zZywic i powlok. Ponadto twierdzi ona, Zze
w zakresie, w jakim kwestia ewentualnego podobienstwa miedzy surowcem uzywanym jako skladnik
lub komponent towaru a samym towarem moze by¢ dyskusyjna, uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego dla takiego towaru nie mozna wywodzi¢ na podstawie dowodu jego uzywania dla
surowca, nawet podobnego, ktéry wchodzi w sklad tego towaru.

W rezultacie zdaniem skarzacej rzeczywiste uzywanie wczesniejszego znaku towarowego nie zostalo
wykazane dla towaréw nalezacych do klas 11 i 17 wbrew temu, co przyjeta Izba Odwotawcza.

OHIM zwraca uwage, ze nie jest rzadko$cig i moze by¢ uznana za fakt notoryjny sytuacja, w ktérej dwa
znaki towarowe sa uzywane wobec tego samego towaru, przy czym jednym z nich jest znak wytwdrcy
oznaczajacy ten towar, a drugim jest znak oznaczajacy komponent tego towaru, ktérego obecno$¢
moze wplywaé na wybdér dokonywany przez konsumentdéw i moze nawet pod tym wzgledem by¢
rozstrzygajaca. To zjawisko jest znane w literaturze marketingu jako ,marka sktadnika” lub , podrodzaj
faczenia marek”.

OHIM twierdzi, ze Izba Odwolawcza zbadala doglebnie dowody przedstawione przez interwenienta,
z ktérych wynika, ze znak towarowy TEFLON jako oznaczenie powtoki jest uzywany w odniesieniu do
roznych towaréw wytwarzanych przez osoby trzecie, ktére stosuja te powloke w skladzie i strukturze
tych towardéw, tak ze nalezy potwierdzi¢, iz rzeczywiste uzywanie wczesniejszego znaku towarowego
zostalo udowodnione dla tych towaréw. W rezultacie w ocenie OHIM przy uwzglednieniu specyfiki
sektora, w ktérym praktykowane jest ,laczenie marek”, a tym samym istnienia podsegmentu rynku
zlozonego z towardéw, ktére konkuruja ze soba rodzajem zastosowanej w nich powloki, Izba
Odwotawcza stusznie orzekla, ze wcze$niejszy znak towarowy, ktéry wskazuje ,dostownie” szczegélny
rodzaj powloki, stal si¢ ponadto ,wspétmarka” produktéw koncowych.

Interwenient podnosi, ze uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego zostalo udowodnione dla calosci
towaréw, o ktorych mowa w pkt 28 zaskarzonej decyzji. Twierdzi on, ze w zakresie, w jakim
pochodzace od niego zywice, tworzywa sztuczne, kleje, produkty chemiczne lub powloki sa integralna
cze$cia skladu i struktury produktéw koncowych oséb trzecich, ktére sa sprzedawane pod
wczesniejszym znakiem towarowym, na uzywanie tego znaku mozna sie powola¢ réwniez na
podstawie sprzedazy tych towaréw. Podnosi, ze w swojej argumentacji skarzaca miesza dwa odrebne
pojecia, z jednej strony pojecie produkcji, a z drugiej strony pojecie marketingu towaréw. Wedlug
interwenienta za§ w ramach oceny uzywania znaku towarowego nalezy okre$li¢, czy towar jest
sprzedawany pod danym znakiem towarowym, niezaleznie od kwestii tego, czy wlasciciel znaku
towarowego wytwarza cze$¢ (w szczegdlnosci zywice i powloki), czy cato$é tego towaru, lub czy towar
jest sprzedawany pod jednym, czy pod kilkoma znakami towarowymi. Okoliczno$¢, ze towar moze
zosta¢ oznaczony kilkoma znakami towarowymi, zostala zdaniem interwenienta potwierdzona przez
orzecznictwo Sadu.

W niniejszym przypadku, co sie tyczy dowodu rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku
towarowego, Izba Odwotawcza zauwazyla w pkt 22 zaskarzonej decyzji, ze interwenient dostarczal
PTFE w réznych postaciach. Twierdzi ona, ze interwenient dzialal na podstawie ,Licenced Applicator
Program”, ktérego uczestnicy byli wybierani ze wzgledu na wiedze, doswiadczenie i jako$¢ pracy przy
stosowaniu powlok oznaczonych znakiem towarowym TEFLON. W pkt 24-26 zaskarzonej decyzji Izba
Odwotawcza, odnoszac si¢ do réznych dowodéw przedstawionych przez interwenienta, podniosta, ze
liczne przedsiebiorstwa z Unii uzywaja towaréw interwenienta jako komponentéw lub powlok dla
swoich réznych towardéw, ,poczawszy od przyboréw kuchennych po lotnictwo i kosmonautyke, od
motoryzacji po obrébke pétprzewodnikéw, od kabli komunikacyjnych po tkaniny”.

Ponadto z pkt 24 zaskarzonej decyzji, w ktdérej odniesiono sie do ,uzytkownikéw dzialajacych na
podstawie licencji’, z akt postgpowania przed OHIM przekazanych Sadowi i z odpowiedzi
interwenienta na pisemne pytanie Sadu wynika, ze interwenient udziela licencji na uzywanie znaku
towarowego TEFLON osobom trzecim stosujacym jego surowce lub jego powloki w ich towarach.
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I tak, uprawniony z takiej licencji ma prawo sprzedawac swdj towar, prezentujac — oprdécz wlasnego
znaku towarowego — znak towarowy TEFLON interwenienta. Fakty te zostaly ponadto potwierdzone
przez interwenienta podczas rozprawy w odpowiedzi na pytania Sadu.

Podnidstszy w pkt 26 zaskarzonej decyzji, ze produkowane przez interwenienta powloki stanowia
integralna czes¢ skladu i struktury produktéw koncowych oséb trzecich i ze wczes$niejszy znak
towarowy byl prezentowany w broszurach i reklamach dotyczacych tych towaréw, Izba Odwotawcza
oddalita argument skarzacej, zgodnie z ktérym ,dowdd uzywania nie zostal przedstawiony
w odniesieniu do produktéw konicowych”.

W rezultacie Izba Odwolawcza stwierdzila, ze uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego na
terytorium Unii zostalo wykazane w odniesieniu do rozpatrywanego okresu dla towaréw wymienionych
w pkt 26 powyzej.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze ratio legis wymogu, zgodnie z ktérym znak towarowy musi
by¢ rzeczywiscie uzywany, by by¢ chronionym prawem Unii, zasadza si¢ na okolicznosci, ze rejestru
OHIM nie mozna przyréwnywaé do strategicznego i statycznego depozytorium przyznajacego
bezczynnemu posiadaczowi monopol prawny na czas nieokreslony. Przeciwnie, zgodnie z motywem 10
rozporzadzenia nr 207/2009 wspomniany rejestr powinien odzwierciedla¢ w sposéb wierny oznaczenia,
ktorych przedsiebiorstwa uzywaja w rzeczywisto$ci na rynku w celu odrézniania swoich towaréw
i uslug w obrocie gospodarczym [wyrok z dnia 15 wrzesnia 2011 r., centrotherm Clean
Solutions/OHIM -  Centrotherm  Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Zb.Orz.,
EU:T:2011:480, pkt 24].

W $wietle argumentacji stron kwestia tego, czy dowdd rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku
towarowego w odniesieniu do produktéw koricowych oséb trzecich obejmujacych komponent
pochodzacy od interwenienta jednocze$nie z innymi znakami towarowymi tych towaréw moze
stanowi¢ dowdd rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego dla produktéow
koncowych, dla ktérych ten ostatni znak zostal zarejestrowany, bedzie przedmiotem oceny pod dwoma
wzgledami. Po pierwsze, nalezy zbada¢, czy mozna uwazad, ze komponent i towar go obejmujacy naleza
do tej samej grupy towardéw, skutkiem czego dowdd uzywania wczes$niejszego znaku towarowego
wobec produktéw koncowych oséb trzecich obejmujacych ten komponent stanowitby dowéd
rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku towarowego dla produktéw koncowych, dla ktérych ten
ostatni znak zostal zarejestrowany. Po drugie, nalezy wzia¢ pod uwage podstawowa funkcje znaku
towarowego, ktéra polega na wskazywaniu pochodzenia handlowego towaru oznaczonego tym
znakiem.

— W przedmiocie przynalezno$ci komponentu i towaru go obejmujacego do tej samej grupy towaréw

Zgodnie z orzecznictwem art. 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy interpretowac jako
majacy na celu unikniecie szerokiej ochrony znaku towarowego wykorzystywanego jedynie cze$ciowo
wylacznie z uwagi na to, ze zostal on zarejestrowany dla szerokiej gamy towaréw lub ustug. W tych
okoliczno$ciach jedynie towary niebedace zasadniczo réznymi od tych, w odniesieniu do ktérych
wlasciciel wczesniejszego znaku towarowego moégt udowodnié rzeczywiste uzywanie, i nalezace do tej
samej grupy, ktéra nie moze zostaé podzielona inaczej niz arbitralnie, sa objete takim znakiem
towarowym (zob. podobnie ww. w pkt 24 wyrok ALADIN, EU:T:2005:288, pkt 44, 46)

W niniejszym przypadku nalezy stwierdzi¢, ze materialy zapobiegajace przywieraniu, ktére interwenient
dostarcza swoim klientom, sa poddawane procesowi przeksztalcenia albo przez tych klientéw, albo
przez przedsiebiorstwa upowaznione przez interwenienta, czego skutkiem sa towary przeznaczone do
sprzedazy konsumentom koncowym w celu uzywania ich jako takich. W tych okolicznosciach nawet
przy zalozeniu, ze produkty koncowe oséb trzecich obejmuja materialy interwenienta zapobiegajace
przywieraniu, lub gdy ich powloka jest wytwarzana z tych materialéw, produkty te réznig sie istotnie,
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zaréwno ze wzgledu na ich charakter, jak i cel oraz przeznaczenie, od materialéw zapobiegajacych
przywieraniu i nie naleza do tej samej grupy co te materialy, ktére nie mogtyby zosta¢ podzielone
inaczej niz arbitralnie w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 67 powyzej [zob. podobnie
i analogicznie wyrok z dnia 3 maja 2012 r., Conceria Kara/OHIM - Dima (KARRA), T-270/10,
EU:T:2012:212, pkt 53].

Wrynika z tego, ze w niniejszym przypadku dowdd uzywania wczesniejszego znaku towarowego wobec
produktéow koncowych oséb trzecich obejmujacych komponent pochodzacy od interwenienta nie
pozwala na wniosek, ze byl on uzywany dla produktéw koncowych, dla ktérych znak ten zostat
zarejestrowany. Izba Odwotawcza nie wsparta wniosku z pkt 26 zaskarzonej decyzji zadnym
argumentem, ktéry podwazylby to stwierdzenie. Z tego wzgledu Izba Odwolawcza niestusznie uznata,
ze na tej podstawie zostalo wykazane rzeczywiste uzywanie znaku towarowego TEFLON dla produktéw
koncowych.

— W przedmiocie podstawowej funkcji pelnionej przez wczes$niejszy znak towarowy

Z orzecznictwa wspomnianego w pkt 45 powyzej wynika, Ze rzeczywiste uzywanie znaku towarowego
moze zostaé¢ stwierdzone wylacznie, gdy ten znak towarowy jest uzywany w celu zagwarantowania
tozsamosci pochodzenia towaréw i ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany. Przylaczenie sie do
wniosku Izby Odwotawczej z pkt 26 zaskarzonej decyzji byloby za§ réwnowazne z uznaniem, ze te
produkty koncowe pochodza od interwenienta wraz z jego klientami, podczas gdy interwenient nie
twierdzi, ze tak si¢ przedstawia w rzeczywistosci jego dzialalno$¢ handlowa, ani nie wynika to z akt
sprawy (zob. podobnie ww. w pkt 68 wyrok KARRA, EU:T:2012:212, pkt 54).

Przeciwnie, z akt sprawy wynika, ze znak towarowy TEFLON jest uzywany przez osoby trzecie dla
oznaczenia obecnosci surowca lub powloki, ktére pochodza od interwenienta, jak to twierdzi skarzaca,
a nie po to, aby ten znak towarowy wskazywal na powiazanie albo pomiedzy interwenientem
a towarem osoby trzeciej, albo pomiedzy ta osoba trzecig a jego towarem.

Wreszcie, po pierwsze, interwenient wskazal w odpowiedzi na pisemne pytanie Sadu, ze uzywanie
znaku towarowego TEFLON przez osoby trzecie podlega kilku warunkom majacym na celu w istocie
to, aby te osoby zaopatrywaly sie¢ w surowce pochodzace od interwenienta albo u samego
interwenienta, albo u licencjonowanych przez niego podmiotéw stosujacych, aby przedkladaly swoje
towary wytwarzane z uzyciem tych surowcow do aprobaty interwenienta lub licencjonowanego
podmiotu stosujacego i aby podpisaly umowe licencyjna dotyczaca wspomnianego znaku towarowego.
Ponadto z dotaczonego do tej odpowiedzi dokumentu pod tytulem ,Trademark usage guidelines”
(wytyczne dotyczace uzywania znaku towarowego) wynika, Ze licencjobiorca musi stosowaé
nastepujaca wzmianke podczas sprzedazy swoich towaréw: ,[W]ytworzone i dystrybuowane przez
[licencjobiorce], ktéry przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzenie niniejszego produktu”.

Po drugie, przyklady dotyczace sposobu uzywania wcze$niejszego znaku towarowego, podane przez
interwenienta w wytycznych dotyczacych uzywania znaku towarowego TEFLON na podstawie licencji
pod tytulem ,TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules”, zaréwno tych znajdujacych sie
w aktach sprawy OHIM przekazanych Sadowi, jak i tych przedstawionych w odpowiedzi na pisemne
pytanie Sadu, takze obrazuja to, Ze interwenient chce oznacza¢ wspomnianym znakiem towarowym
powloki, zywice lub inne surowce badZ komponenty, a nie wskazywaé na pochodzenie handlowe
produktéow koncowych oséb trzecich obejmujacych te materialy. Zostalo bowiem sprecyzowane
tytulem przykladu, ze uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego, uznane za poprawne przez
interwenienta, wymaga uzycia nastepujacych wzmianek wzgledem produktéw koncowych oséb
trzecich: ,Valves coated with TEFLON non-stick resin” (zawory pokryte zywica zapobiegajaca
przywieraniu TEFLON), ,TEFLON brand resin” (zywica pod znakiem towarowym TEFLON), ,Wear
resistance with TEFLON fluoropolymer” (odporno$¢ na zuzycie dzieki fluoropolimerowi TEFLON),
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»Valves lined with TEFLON industrial coatings” (zawory pokryte powtokami przemystowymi TEFLON)
lub ,I cook with pans that have TEFLON coating” (gotuje w garnkach majacych powtoke TEFLON).

Nalezy takze zauwazy¢, ze OHIM przyznaje, iz znak towarowy TEFLON oznacza ,doslownie”
szczeg6lny rodzaj powloki (zob. pkt 59 powyzej).

Po trzecie, z dowoddw przedstawionych przez interwenienta przed OHIM wynika, Ze wcze$niejszy znak
towarowy jest uzywany w odniesieniu do produktéw koncowych oséb trzecich wraz z wlasnym
znakiem towarowym ich wytwércy. OHIM i interwenient uwazaja, ze chodzi tu o ,wspdtmarki”
wspomnianych produktéw koncowych.

Jest prawda, jak wynika z orzecznictwa przywolanego przez interwenienta, ze zaden przepis dotyczacy
wspdlnotowych znakéw towarowych nie wymaga, by wnoszacy sprzeciw wykazal fakt uzywania
wczesniejszego znaku towarowego w sposéb oderwany od innych znakéw [wyroki: z dnia 8 grudnia
2005 r., Castellblanch/OHIM - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04,
7Zb.Orz., EU:T:2005:438, pkt 33, 34; z dnia 21 wrze$nia 2010 r., Villa Alme/OHIM - Marqués de
Murrieta (i GAI), T-546/08, EU:T:2010:404, pkt 20; z dnia 14 grudnia 2011 r., V6lkl/OHIM — Marker
Volkl (VOLKL), T-504/09, Zb.Orz., EU:T:2011:739, pkt 100].

Jednakze w sprawach, w ktérych zapadly wyroki przytoczone w pkt 76 powyzej, znaki towarowe
oznaczajace ten sam towar wskazywaly to samo pochodzenie handlowe tego towaru, a zatem mogly,
kazdy z nich w sposéb niezalezny, spelnia¢ w stosunku do niego swoja podstawowa funkcje.
W niniejszym przypadku za$, jak zauwazono powyzej, wczesniejszym znakiem towarowym s3
opatrywane produkty konicowe oséb trzecich jako wskazanie obecnosci komponentu pochodzacego od
interwenienta, lecz same towary sa wciaz oznaczane wlasnym znakiem towarowym wytwoércy i pod nim
sprzedawane, a znak ten wskazuje pochodzenie handlowe tego towaru.

Taka praktyka handlowa $wiadczy o woli wskazywania konsumentom przez wytwdércéw produktow
konicowych, ze to oni stoja u Zrédla przeksztalcenia surowcéw oznaczonych znakiem towarowym
TEFLON, i umozliwienia konsumentom okreslenia, kto jest ostatecznym twoérca tych towaréw (zob.
podobnie ww. w pkt 68 wyrok KARRA, EU:T:2012:212, pkt 55).

Po czwarte, nalezy przypomnie¢, ze z orzecznictwa wynika, iz celem podstawowej funkcji znaku
towarowego w ramach oceny jego uzywania, ktéra polega na wskazywaniu pochodzenia handlowego
towaru lub ustugi, jest umozliwienie konsumentowi nabywajacemu towar lub usluge oznaczona danym
znakiem towarowym dokonanie przy pdzniejszym zakupie takiego samego wyboru, jesli doswiadczenie
okazalo si¢ pozytywne, lub dokonanie odmiennego wyboru, jesli bylo ono negatywne [wyrok z dnia
27 lutego 2002 r., REWE-Zentral/ OHIM (LITE), T-79/00, Rec, EU:T:2002:42, pkt 26].

W niniejszym przypadku uzywanie znaku towarowego TEFLON wobec produktéw koncowych oséb
trzecich nie pozwala na zapewnienie podstawowej funkcji tego znaku towarowego w rozumieniu
orzecznictwa wspomnianego w pkt 79 powyzej w stosunku do tych produktéw koncowych.
Okoliczno$ci niniejszego przypadku przedstawione w pkt 70-78 powyzej pozwalaja bowiem stwierdzic,
ze konsument jest w stanie fatwo rozrézni¢ pochodzenie handlowe, z jednej strony, materialu
zapobiegajacego przywieraniu oznaczonego znakiem towarowym TEFLON, a z drugiej strony,
produktu koricowego oznaczonego znakiem towarowym wytwdrcy. Jesli doswiadczenie konsumenta
okaze si¢ pozytywne w odniesieniu do powloki lub innego komponentu produktu kornicowego osoby
trzeciej, oznaczonego znakiem towarowym TEFLON, konsument ten mdglby poszukiwaé
odpowiedniego towaru zawierajacego komponent oznaczony tym znakiem towarowym. I tak, obecno$é¢
znaku towarowego TEFLON na produktach koncowych oséb trzecich ukierunkowuje dokonywany
przez konsumenta wybér towaru poprzez odniesienie do pozytywnego doswiadczenia dotyczacego
powloki lub pewnych wlasciwosci funkcjonalnych towaru wynikajacych z obecnosci surowca
oznaczonego tym znakiem towarowym, a nie poprzez odniesienie do produktu koncowego jako
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takiego. Natomiast, jesli doswiadczenie konsumenta lub uzytkownika konicowego towaru jako takiego
okaze sie pozytywne, bedzie on poszukiwal tego samego towaru, odnoszac si¢ do znaku towarowego
wytworcy wskazujacego pochodzenie tego towaru.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze znak towarowy TEFLON uzywany przez osoby trzecie wobec ich
produktéw koncowych nie spelnia podstawowej funkcji polegajacej na zagwarantowaniu pochodzenia
tego towaru. W rezultacie wbrew temu, co stwierdzita Izba Odwotawcza w pkt 26 zaskarzonej decyzji,
takiego uzywania wczes$niejszego znaku towarowego nie mozna uzna¢ za uzywanie dla tych towaréw
w rozumieniu art. 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

Stwierdzenia zawarte w pkt 69—-81 powyzej nie moga zosta¢ podwazone ani przez argumenty OHIM,
ani przez argumenty interwenienta.

Po pierwsze, nie mozna uwzgledni¢ argumentu OHIM odnoszacego si¢ do szczegélnych wiasciwosci
rozpatrywanych produktéw konicowych i do specyficznych warunkéw panujacych na rynku tych
towaréw, zgodnie z ktérym rzeczywiste uzywanie znaku towarowego TEFLON oznaczajacego
komponent powinno zosta¢ uznane takze dla produktéw koncowych oséb trzecich, w ktérych sktad
wchodzi ten komponent, w zakresie, w jakim rozpatrywane towary konkuruja ze soba powloka lub
surowcem, ktory je wspéitworzy.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze wprawdzie z orzecznictwa przytoczonego w pkt 46 powyzej
wynika, ze wlasciwosci tych towaréw, a takze cechy charakterystyczne rozpatrywanego rynku, ktére
maja wplywa na strategie handlowa wtasciciela znaku towarowego, powinny zosta¢ wziete pod uwage
w ramach oceny rzeczywistego uzywania znaku towarowego, jednakze — cho¢ na dokonywany przez
konsumenta wybér w odniesieniu do produktu koncowego moga mie¢ wplyw wiasciwosci, ktdre
produkt ten uzyskuje ze wzgledu na obecno$¢ surowca lub komponentu, i cho¢ w rezultacie rynek
zbytu dla tego towaru moze by¢ tworzony w zaleznosci od komponentu, ktéry towar ten zawiera,
takiego jak w niniejszym przypadku powloki oznaczone wcze$niejszym znakiem towarowym — nie
oznacza to, ze znak towarowy oznaczajacy ten komponent i jego pochodzenie handlowe moze by¢
uznawany za oznaczajacy pochodzenie handlowe tego towaru.

Wskazana przez Izbe Odwolawcza w pkt 26 zaskarzonej decyzji obecno$¢ wczesniejszego znaku
towarowego oznaczajacego komponent towaru w reklamach, broszurach lub nawet na samym towarze
stanowi bowiem strategie handlowa wytwdrcy produktu koncowego polegajaca na wskazaniu pewnych
wlasciwosci funkcjonalnych tego towaru wynikajacych z obecnosci komponentu oznaczonego znakiem
towarowym TEFLON.

Uzywanie znaku towarowego TEFLON wobec produktéw koncowych oséb trzecich moze zatem
skutkowa¢ tym, ze znak ten bedzie pelnil funkcje reklamowa lub funkcje komunikacyjna majace na
celu poinformowanie lub przekonanie konsumenta (zob. w odniesieniu do funkcji reklamowej
i komunikacyjnej znaku towarowego wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal i in., C-487/07,
Zb.Orz., EU:C:2009:378, pkt 58; z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do
C-238/08, Zb.Orz., EU:C:2010:159, pkt 75, 77, 91). Jednakze nie spelnia on z tego wzgledu
podstawowej funkcji polegajacej na zagwarantowaniu pochodzenia produktu koncowego, jedynej
majacej znaczenie dla celow oceny rzeczywistego uzywania znaku towarowego w rozumieniu art. 42
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

Po drugie, jest prawda, ze jak to podnosi interwenient, rzeczywiste uzywanie znaku towarowego dla
towaréw, dla ktérych zostal on zarejestrowany, niekoniecznie wymaga, by wlasciciel powotujacy sie na
uzywanie swojego znaku towarowego dla tych towardw, byl ich wytwdrca. W szczegélnosci z art. 15
ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, ze wlasciciel znaku towarowego ma prawo powolaé si¢ na
jego uzywanie za jego zgoda przez osobe trzecig. Osoba trzecia moze za$ uzywac¢ znaku towarowego dla
towaréw, ktore sama wytwarza lub sprzedaje. Ponadto, nie jest rzadkoscia, ze wlasciciel znaku
towarowego sprzedaje pod tym znakiem towary, ktérych wytworzenie zleca innemu podmiotowi.
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Jednakze zadna z tych okolicznosci nie zostala ustalona ani przywolana w niniejszym przypadku
w odniesieniu do uzywania znaku towarowego TEFLON wobec produktéw koricowych oséb trzecich.
Interwenient nie przedstawil dowodéw, z ktérych wynikaloby, ze znak towarowy TEFLON jest
uzywany przez osoby trzecie wobec produktéw koncowych dla celéw wskazywania pochodzenia
handlowego tych towaréw jako pochodzacych albo od interwenienta, albo od osoby trzeciej, jak to
wskazano w pkt 70 i nast. powyzej.

Po trzecie, co si¢ tyczy argumentu, ktéry interwenient wywodzi z wyroku z dnia 11 marca 2003 r.,
Ansul (C-40/01, Rec, EU:C:2003:145, pkt 41), a na ktéry powolal sie podczas rozprawy, nalezy
zauwazy¢, ze wprawdzie Trybunal uznal we wspomnianym wyroku, iz w przypadku czesci zamiennych
stanowigcych integralny skladnik towaréw i sprzedawanych pod tym samym znakiem towarowym
nalezy uznaé, ze rzeczywiste uzywanie znaku towarowego dla tych czesci dotyczy samych towaréw
uprzednio sprzedanych i stuzy zachowaniu praw wlasciciela do tych towaréw. Jednakze, nawet przy
zalozeniu, ze przypadek cze$ci zamiennych jest poréwnywalny do przypadku komponentu
stanowigcego integralna cze$¢ produktu koncowego, ktéry to komponent nie moze by¢ w zasadzie
zastapiony w okresie zycia produktu, nalezy stwierdzi¢, ze okoliczno$ci niniejszej sprawy réznia sie od
okolicznosci sprawy zakoniczonej ww. wyrokiem Ansul (EU:C:2003:145). Z wyroku tego wynika
bowiem, ze pochodzenie handlowe danych czesci zamiennych i towaru, dla ktérego te czes$ci zamienne
powinny zostaé uzyte, bylo takie samo. W niniejszym za$ przypadku produkty koricowe oséb trzecich
maja pochodzenie handlowe odmienne od pochodzenia komponentu oznaczonego znakiem
towarowym TEFLON pochodzacego od interwenienta.

Po czwarte, ryzyko nieuczciwego postepowania ze strony osoby trzeciej, ktéra moglaby chcie¢
zarejestrowa¢ znak towarowy identyczny z wcze$niejszym znakiem towarowym lub podobny do
wcze$niejszego znaku dla produktéw koncowych, lub kwestia ewentualnej renomy wcze$niejszego
znaku towarowego, przywolane przez interwenienta podczas rozprawy, sa bez znaczenia w ramach
oceny rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego. W kazdym razie stwierdzenia ujete
w pkt 69 i 81 powyzej nie pozbawiaja wczesniejszego znaku towarowego ochrony wobec zgloszenia do
rejestracji znaku towarowego identycznego lub podobnego dla produktéw konicowych. Nic bowiem nie
przeszkodziloby interwenientowi w podniesieniu w razie potrzeby istnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad w przypadku tego znaku towarowego osoby trzeciej w $wietle ewentualnego
podobienstwa towaréw i znakéw, a przy zalozeniu ustalenia tego prawdopodobienistwa, w $wietle
bardziej odrdzniajacego niz zwykle charakteru wynikajacego ze znajomosci wczeéniejszego znaku
towarowego przez krag odbiorcow na rynku. Nie jest takze wykluczone, ze na takie
prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad mozna by si¢ powota¢ wobec zgloszenia do rejestracji
znaku towarowego podobnego do wczesniejszego znaku towarowego lub identycznego z tym
wczesniejszym znakiem dla towaréw, ktére nie sa podobne, gdyby interwenient wykazal renome
wczesniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze zaskarzona decyzja narusza prawo w zakresie, w jakim Izba
Odwotawcza stwierdzita w pkt 26 tej decyzji, ze interwenient wykazal uzywanie wczesniejszego znaku
towarowego dla produktéw koncowych ze wzgledu na to, ze produkowane przez interwenienta
powloki stanowig integralng cze$¢ skladu i struktury produktéw koncowych oséb trzecich,
a wczesniejszy znak towarowy byl prezentowany w broszurach i reklamach tych towaréw.

W przedmiocie drugiej czesci zarzutu drugiego, dotyczacej uzywania wczesniejszego znaku towarowego
dla ,zywic homopolimerowych i kopolimerowych, folii i wykonczen nalezacych prawdopodobnie do
klasy 17

Skarzaca podwaza, jakoby interwenient przedstawil dowody wystarczajace i odpowiednie do wykazania

rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego nawet dla ,zywic homopolimerowych
i kopolimerowych, folii i wykonczen”, ktére uwaza za nalezace ,prawdopodobnie” do klasy 1. Wedlug
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niej dla celéw dokonania oceny rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego nie moga
by¢ wziete pod uwage materialy dowodowe nieopatrzone data ani te, na ktérych wczesniejszy znak
towarowy nie jest przedstawiony ,w postaci uzywanej na rynku”.

W toku rozprawy w odpowiedzi na pisemne pytanie Sadu skarzaca uscislifa, ze w ramach tego
argumentu podnosi ona w szczegdlno$ci, ze przedstawiajac dane dotyczace obrotéw rocznych dla
towarow takich jak ,zywice homopolimerowe i kopolimerowe, folie i wykorczenia”, interwenient wcale
nie dostarczyl dowoddéw, na ktérych wczesniejszy znak towarowy bylby przedstawiony w zwiazku
z tymi towarami. Natomiast materialy dowodowe, na ktérych widnieje znak towarowy TEFLON,
dotycza zdaniem skarzacej tylko produktéow koncowych oséb trzecich. Dla tych ostatnich towaréw
interwenient nie przedstawil za§ dowodéw pozwalajacych na ocene wysokosci sprzedazy.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze kwestia tego, czy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany,
powinna zostaé¢ oceniona calo$ciowo przy uwzglednieniu wszystkich dostepnych elementéw. Ocena ta
zaklada pewna wspdlzaleznos¢ branych pod uwage czynnikéw [zob. podobnie wyrok z dnia 8 lipca
2004 r., MFE Marienfelde/OHIM - Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Zb.Orz., EU:T:2004:223,
pkt 36; ww. w pkt 44 wyrok VITAFRUIT, EU:T:2004:225, pkt 42]. Chodzi zatem nie o to, by kazdy
z dowodéw zostal przeanalizowany odrebnie, lecz o to, by zostaly przeanalizowane lacznie w celu
ustalenia ich najbardziej prawdopodobnego i spdjnego znaczenia. W ramach takiej analizy nie mozna
wykluczy¢, ze zbiér dowodéw pozwoli ustali¢ okolicznosci faktyczne, ktére podlegaja udowodnieniu,
mimo ze zaden z tych dowodéw rozpatrywany odrebnie nie mégtby stanowi¢ dowodu prawdziwosci
tych okolicznosci faktycznych [wyroki: z dnia 15 grudnia 2010 r., Epcos/OHIM - Epco Sistemas
(EPCOS), T-132/09, EU:T:2010:518, pkt 28; z dnia 29 lutego 2012 r., Certmedica International
i Lehning entreprise/OHIM - Lehning entreprise i Certmedica International (L112), T-77/10
i T-78/10, EU:T:2012:95, pkt 57].

W niniejszym przypadku wczesniejszy znak towarowy widnieje w szczegélno$ci w broszurach,
reklamach lub wydrukach z witryn internetowych dotyczacych produktéw koncowych oséb trzecich,
jak to przyznaje skarzaca. Wprawdzie niektére z tych dokumentéw nie sa datowane, lecz w ramach
calo$ciowej oceny moga one jednak by¢ wziete pod uwage lacznie z innymi dowodami odnoszacymi
sie do rozpatrywanego okresu w celu ustalenia rzeczywistego uzywania wczes$niejszego znaku
towarowego [zob. podobnie wyrok z dnia 17 lutego 2011 r., ] & F Participacdes/OHIM - Plusfood
Wrexham (Friboi), T-324/09, EU:T:2011:47, pkt 33].

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢ przede wszystkim, ze niektére cytowane przez Izbe Odwolawcza
czasopisma lub wydruki z witryn internetowych sa jak najbardziej opatrzone data i pochodza
z rozpatrywanego okresu.

Nastepnie, jak stwierdzono w ramach analizy pierwszej czesci zarzutu drugiego, wcze$niejszy znak
towarowy byl uzywany przez osoby trzecie dla celéw odniesienia si¢ do powlok lub surowcéw
pochodzacych od interwenienta. Te powloki i surowce odpowiadaja — w $wietle informacji
przedstawionych przez interwenienta dotyczacych mozliwych zastosowan towardw, ktére wytwarza
i sprzedaje pod wczes$niejszym znakiem towarowym — towarom sprzedawanym przez interwenienta
pod tym znakiem w rozpatrywanym okresie, jak wynika w szczegdlno$ci z pewnego zeznania
i dokumentu dotyczacego obrotéw rocznych osiagnietych ze sprzedazy dla ,zywic homopolimerowych
i kopolimerowych, folii i wykonczen” na terytorium Unii za lata 2003-2008, do ktérego odnosi sie
skarzaca. Skarzaca nie przedstawita zadnego materiatu, ktéry moéglby wykaza¢ nieprawidtowos¢ danych
dotyczacych obrotéw rocznych wskazanych przez interwenienta i pochodzacych z rozpatrywanego
okresu. Nie zakwestionowala ona takze znaczenia danych ujetych w tych dokumentach.

Wreszcie z akt sprawy, a konkretniej z dwoch dokumentéw wspomnianych w pkt 97 powyzej, ktérych
tre$ci skarzaca nie kwestionuje, wynika, ze interwenient podejmowal znaczne wysitki w zakresie
reklamy podczas rozpatrywanego okresu w odniesieniu do towaréw, ktére sprzedawal pod znakiem
towarowym TEFLON. Jak wynika z orzecznictwa uzywanie znaku towarowego mozna uznaé za
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rzeczywiste, gdy znak ten jest uzywany do przyciagniecia klienteli, w szczegdlno$ci w ramach kampanii
reklamowych [zob. podobnie ww. w pkt 89 wyrok Ansul, EU:C:2003:145, pkt 37]. Element ten stanowi
zatem inna wazna wskazéwke, ze wczesniejszy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany podczas
rozpatrywanego okresu dla zapobiegajacych przywieraniu materialéw interwenienta [zob. podobnie
wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r., Gagliardi/OHIM — Norma Lebensmittelfilialbetriecb (MANU MANU
MANU), T-392/04, EU:T:2006:400, pkt 86].

Wrynika z tego, ze dowody nieopatrzone data lub dowody, w ktérych wczeséniejszy znak towarowy jest
przedstawiony w zwiazku z produktami koricowymi oséb trzecich, mogly by¢ zgodnie z prawem
wzigte pod uwage przez Izbe Odwolawcza w ramach calosciowej oceny dowodéw rzeczywistego
uzywania wcze$niejszego znaku towarowego dla towaréw pochodzacych od interwenienta. Te czes¢
zarzutu drugiego nalezy zatem oddali¢.

Z powyzszych rozwazan wynika zatem, ze nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji w zakresie,
w jakim, po pierwsze, jest ona uzasadniona w sposéb niewystarczajacy w odniesieniu do stwierdzenia
Izby Odwotawczej z pkt 28 zaskarzonej decyzji, a po drugie, narusza prawo w odniesieniu do
stwierdzenia Izby Odwotawczej z pkt 26 zaskarzonej decyzji. W tych okolicznos$ciach nie ma potrzeby

badania pierwszego zarzutu podniesionego przez skarzaca ani kwestii dopuszczalnosci dokumentéw,
ktére przedstawila ona przed Sadem na poparcie tego zarzutu.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony przeciwnej,

strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM przegral sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem skarzacej

— obciazy¢ go poniesionymi przez nig kosztami postepowania. Poniewaz skarzaca nie wniosla

o obciazenie interwenienta kosztami postepowania, wystarczy orzec, ze ponosi on swoje wlasne koszty.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie¢ niewaznos$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 29 wrzesnia
2011 r. (sprawa R 2005/2010-1).

2) OHIM pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Polytetra GmbH.

3) EI du Pont de Nemours and Company pokrywa wlasne koszty.

Kanninen Pelikanova Buttigieg

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 czerwca 2016 r.

Podpisy
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