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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (piata izba)

z dnia 8 maja 2014 r.*

Wspdélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Stowny wspdlnotowy znak towarowy Simca — Za wiara — Artykut 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
(WE) nr 207/2009
W sprawie T-327/12

Simca Europe Ltd, z siedziba w Birmingham (Zjednoczone Kroélestwo), reprezentowana przez
adwokata N. Haberkamma,

strona skarzaca,
przeciwko

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

strona pozwana,

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

GIE PSA Peugeot Citroén, z siedziba w Paryzu (Francja), reprezentowana przez adwokat P. Kotsch,
majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 12 kwietnia 2012 r.
(sprawa R 645/2011-1), dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy GIE
PSA Peugeot Citroén a Simca Europe Ltd,

SAD (piata izba),
w skiadzie: A. Dittrich, prezes, J. Schwarcz (sprawozdawca) i V. Tomljenovi¢, sedziowie,
sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 16 lipca 2012 r.,

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

po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
9 listopada 2012 r.,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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uwzgledniwszy, ze w terminie miesiaca od dnia powiadomienia stron o zakoriczeniu pisemnego etapu
postepowania nie wplynal zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie
sprawozdania sedziego sprawozdawcy i w zastosowaniu art. 135a regulaminu postepowania przed
Sadem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postepowania,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 5 grudnia 2007 r. Joachim Wohler (zwany dalej ,poprzednim wtascicielem”) zlozyt w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie
wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami
[zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Znak towarowy, ktéry byt przedmiotem zgloszenia, to oznaczenie stowne Simca.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 12 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,pojazdy; pojazdy ladowe,
powietrzne i wodne”.

Zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
nr 16/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r., a oznaczenie slowne Simca zostalo zarejestrowane jako
wspdlnotowy znak towarowy w dniu 18 wrze$nia 2008 r. pod numerem 6489371 dla wszystkich
towaréw wymienionych w pkt 3 powyze;j.

W dniu 29 wrze$nia 2008 r. interwenient, GIE PSA Peugeot Citroén, przedlozyl wniosek
0 uniewaznienie prawa do rzeczonego wspélnotowego znaku towarowego, zgodnie z art. 51 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 52 wust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009],
w odniesieniu do wszystkich towaréw, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany. Twierdzil on
w istocie, ze poprzedni wtlasciciel dziatal w zlej wierze w chwili dokonania zgloszenia do rejestracji
kwestionowanego znaku towarowego. Jedynym bowiem celem owego zgloszenia do rejestracji bylo
uniemozliwienie interwenientowi uzywania nazwy ,simca” w celu sprzedazy towaréw objetych
zgloszeniem, i to mimo ze interwenientowi przystugiwalo w odniesieniu do tej nazwy wczesniejsze
prawo w stosunku do rzeczonego zgloszenia. W tym wzgledzie interwenient odnidst sie
w szczeg6lnosci do faktu, ze jest wlascicielem miedzynarodowego znaku towarowego SIMCA,
zarejestrowanego pod numerem 218957 i chronionego od 1959 r. miedzy innymi w Niemczech,
w Hiszpanii, w Austrii i w Beneluksie, szczegélnie w odniesieniu do ,pojazdéw; pojazdéw ladowych,
powietrznych i wodnych”, nalezacych do klasy 12 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, oraz
francuskiego znaku towarowego SIMCA, zarejestrowanego od 1990 r. pod numerem 1606604,
w szczegblnoéci w odniesieniu do ,pojazdéw samochodowych” nalezacych do tej samej klasy.
Interwenient podniésl, ze mimo iz owe znaki towarowe nie byly juz uzywane w okresie ostatnich lat,
jego prawa do znakéw towarowych nie wygasly. Przypomnial, Ze ,znany” znak towarowy dla pojazdu
samochodowego SIMCA zostal utworzony juz w 1934 r. przez francuskiego konstruktora
samochodéw. Wczesniejszy francuski znak towarowy zostal po raz pierwszy zgloszony do rejestracji
w 1935 r. i w 1978 r. zostal przejety przez Automobiles Peugeot, SA, ktéra to spdtka — jak twierdzi
interwenient — uzywala go w sposéb intensywny na calym $wiecie, w tym w Europie. Interwenient
podniost takze, ze w 2008 r. dwukrotnie wezwal poprzedniego wlasciciela do rezygnacji
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z kwestionowanego znaku towarowego. W odpowiedzi rzeczony wlasciciel dopuscit sie, jak twierdzi
interwenient, ,szantazu” w stosunku do niego, domagajac sie¢ odszkodowania pienieznego. Wedlug
interwenienta poprzedni wtlasciciel dokonal zgloszenia znaku towarowego w celu polepszenia swojej
sytuacji finansowej poprzez wymuszenie, nie majac rzeczywistej woli uzywania rzeczonego znaku.
Interwenient uwazal, ze chodzilo o zwykly ,spekulacyjny znak towarowy” lub ,blokujacy znak
towarowy” takze z uwagi na fakt, iz stosunek umowny miedzy stronami zakonczyl sie niedlugo przed
dokonaniem zgloszenia rozpatrywanego wspdlnotowego znaku towarowego.

Decyzja z dnia 25 stycznia 2011 r. Wydzial Uniewaznien OHIM oddalit w calosci wniosek
o uniewaznienie prawa do znaku.

W dniu 24 marca 2011 r. interwenient wnidst odwolanie od wyzej wymienionej decyzji.

W dniu 29 kwietnia 2011 r. skarzaca, Simca Europe Ltd, zostala wpisana do rejestru OHIM jako nowy
wlasciciel kwestionowanego znaku towarowego.

Decyzja z dnia 12 kwietnia 2012 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzja”) Pierwsza Izba Odwotawcza
OHIM uwzglednita odwotanie interwenienta, uchylila decyzje Wydzialu Uniewaznienn i wreszcie
uniewaznita kwestionowany znak towarowy. Oparfa sie ona na wzgledach podzielonych na trzy czesci,
dotyczace, po pierwsze, uwag wstepnych, po drugie, ,niekwestionowanych” okolicznosci faktycznych,
i po trzecie, samego istnienia zlej wiary poprzedniego wtlasciciela w dniu dokonania zgloszenia do
rejestracji.

W pierwszej kolejnosci, co sie tyczy uwag wstepnych, po pierwsze, Izba Odwolawcza uznala, ze jako
nowemu wlascicielowi kwestionowanego znaku towarowego skarzacej ,nalezy bezposrednio przypisaé
dzialanie” poprzedniego wlasciciela jako pierwotnego zglaszajacego rzeczony znak towarowy.

Po drugie, Izba Odwotawcza uznala za nieistotne odniesienie si¢ przez skarzaca do wyroku
Bundesgerichtshof (federalnego sadu najwyzszego, Niemcy) dotyczacego niemieckiego znaku
towarowego SIMCA. Izba Odwotawcza przypomniala w tym wzgledzie, ze system wspdélnotowego
znaku towarowego jest systemem autonomicznym skladajagcym sie z calosci wlasciwych mu celéw
i przepiséw, a jego stosowanie jest niezalezne od wszelkich systemow krajowych. Ponadto Izba
Odwotawcza potwierdzila, ze nie sa jej znane dowody przedlozone w réwnoleglym postepowaniu
toczacym sie w Niemczech, a wiec w konsekwencji przywotany powyzej wyrok nie wywoluje skutkéw
precedensu.

W drugiej kolejnosci, jesli chodzi o ,niekwestionowane” elementy, ktére wedlug Izby Odwotawczej
maja decydujace znaczenie dla oceny okolicznosci faktycznych w niniejszej sprawie, po pierwsze, Izba
Odwotawcza podkreslifa, ze pojazdy samochodowe oznaczone znakiem towarowym SIMCA byly
sprzedawane od lat trzydziestych i ze interwenient — czy tez przedsiebiorstwo nalezace do jego grupy
— przejal 6w znak towarowy w 1978 r. Ponadto Izba Odwotawcza zwrécita uwage na fakt, ze
interwenient jest wlascicielem dwdch graficznych znakéw towarowych: pierwszego, chronionego we
Francji, to jest krajowego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 121992, oraz drugiego,
chronionego w Republice Czeskiej, w Niemczech, w Hiszpanii, we Wtoszech, na Wegrzech, na Malcie,
w Portugalii, w Rumunii i w Beneluksie oraz w niektérych krajach niebedacych panstwami
czlonkowskimi Unii Europejskiej, to jest miedzynarodowego znaku towarowego zarejestrowanego pod
numerem 218957. Owe znaki towarowe byly wedlug Izby Odwolawczej nadal zarejestrowane w chwili
przyjecia zaskarzonej decyzji, przynajmniej w odniesieniu do nalezacych do klasy 12 pojazdéw
Automobiles Peugeot, przedsiebiorstwa bedacego cztonkiem grupy interwenienta.

Po drugie, zdaniem Izby Odwolawczej, mimo ze pod koniec lat siedemdziesiatych interwenient
zaprzestal sprzedazy pojazdéw pod znakiem towarowym SIMCA, 6w znak towarowy cieszyl sie
wysokim stopniem powszechnej znajomosci, ktéry — chociaz mégl obnizy¢ sie z uplywem lat — istnial
jednak jeszcze w chwili przyjecia zaskarzonej decyzji.
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Po trzecie, Izba Odwotawcza podkreslila, ze poprzedni wlasciciel pracowal dla interwenienta przez
ponad 18 miesiecy jako niezalezny przedsiebiorca w dziedzinie oprogramowania w Kolonii (Niemcy),
a nastepnie w Bremie (Niemcy). Wedlug Izby Odwotawczej znal on historie znaku towarowego
SIMCA, jak wynikalo to w szczegdlnosci z niektérych jego pism adresowanych do interwenienta.

Po czwarte, Izba Odwolawcza stwierdzita, ze nawet przed dniem, w ktédrym zgloszono do rejestracji
kwestionowany znak towarowy, poprzedni wlasciciel utrzymywat juz kontakty z przedsiebiorstwem
indyjskim w celu zbadania projektu opracowania pojazdu samochodowego. Jednak éw projekt nie
zostal, jak twierdzi Izba Odwolawcza, wdrozony w chwili przyjecia zaskarzonej decyzji. Izba
Odwotawcza podkreslita w tym wzgledzie, ze z pism poprzedniego wlasciciela wynikalo, iz poszukiwat
on znaku towarowego, ,ktdéry nie byl juz uzywany albo nie byt zarejestrowany”.

Po piate, Izba Odwolawcza potwierdzita, ze w sierpniu 2008 r. poprzedni wlasciciel byl takze
wlascicielem adresu internetowego www.simca.info i ze od grudnia 2008 r. sprzedawal on rowery
elektryczne poprzez rzeczong strone¢ internetowa.

Na koniec Izba Odwotawcza stwierdzila, ze mimo iz poprzedni wlasciciel znal prawa przystugujace
interwenientowi w odniesieniu do kwestionowanego znaku towarowego, przypuszczal on, ze mogly
one zosta¢ uniewaznione z powodu braku rzeczywistego uzywania. Poprzedni wtasciciel bytby jednak
sklonny do rezygnacji z kwestionowanego znaku towarowego, jesli przedlozono by mu ,oferte
odszkodowania”.

W trzeciej kolejnosci, co sie tyczy samego istnienia zlej wiary poprzedniego wilasciciela, Izba
Odwotawcza uznala w istocie, ze ciezar dowodu w tym wzgledzie ciazy na interweniencie jako
podmiocie wnoszacym o uniewaznienie. Nalezalo wedlug niej przedstawi¢ kilka dowodéw tworzacych
tancuch poszlak w ten sposéb, aby mozna bylo potwierdzi¢ z prawdopodobienistwem bliskim
pewnosci, ze zglaszajacy wspdlnotowy znak towarowy dzialal w ztej wierze.

Wedlug Izby Odwotawczej pojecie ,zlej wiary” wskazane w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 nie jest ani zdefiniowane, ani wydzielone, ani opisane w jakikolwiek sposéb w przepisach.
Mimo ze Trybunatl ustanowit liste kryteriéw dotyczacych wykladni rzeczonego pojecia w wyroku z dnia
11 czerwca 2009 r. w sprawie C-529/07 Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, Zb.Orz. s. I-4893, kryteria
te nie s3 zdaniem Izby Odwolawczej wyczerpujace. Zwazywszy, ze okolicznosci faktyczne lezace
u podstaw postepowania, w ktéorym sformutowano pytanie prejudycjalne rozpatrywane w przywolanej
powyzej sprawie, istotnie réznig sie wedlug Izby Odwotawczej od okolicznosci faktycznych lezacych
u podstaw postepowania w niniejszej sprawie, uznala ona za konieczne ustalenie dodatkowych
kryteriow.

W ocenie Izby Odwolawczej fakt, ze poprzedni wlasciciel wiedzial o istnieniu wcze$niejszych znakéw
towarowych i pomimo tego dokonal zgloszenia wspdélnotowego znaku towarowego, stanowi poszlake
wskazujaca na jego ,zamiar utrudniania” oraz na jego zla wole. Okoliczno$¢, ze zakladal on, iz prawa
do owych znakéw towarowych moga zosta¢ uniewaznione, jest wedlug Izby Odwotawczej pozbawiona
znaczenia i stanowi zwykly pretekst, zwazywszy, ze w dniu przyjecia zaskarzonej decyzji rzeczony
wlasciciel nie wnidésl jeszcze wniosku o stwierdzenie wygasniecia ani prawa do wcze$niejszego
francuskiego znaku towarowego, ani prawa do wcze$niejszego miedzynarodowego znaku towarowego.

Izba Odwotawcza wskazala, ze poprzedni wlasciciel wiedzial takze dokladnie, iz znak towarowy SIMCA
cieszyl sie powszechna znajomos$cia w odniesieniu do pojazdéw samochodowych. Wedlug Izby
Odwotawczej z dowodéw wynikalo, ze poprzedni wlasciciel poszukiwal znanej nazwy znaku
towarowego, a jego celem bylo wykorzystywanie ,w sposéb pasozytniczy” renomy znakéw towarowych
zarejestrowanych przez interwenienta oraz czerpanie korzysci z dobrej reputacji owych znakéw poprzez
umyslne bezprawne uzywanie oznaczenia Simca. Takie za§ dzialanie nalezalo w ocenie Izby
Odwotawczej uznaé za dzialanie w zlej wierze.
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W konsekwencji Izba Odwolawcza uznala za nieistotny fakt, ze poprzedni wtasciciel sprzedawal
rowery, postugujac sie znakiem towarowym Simca od grudnia 2008 r., poniewaz taka sprzedaz nie
stanowi uzasadnienia dla rejestracji kwestionowanego znaku towarowego.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania, w tym kosztami ,zastepstwa procesowego”.
OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
Co do prawa

W przedmiocie dokumentow przedtozonych po raz pierwszy przed Sgdem

Z analizy akt sprawy w postepowaniu przed OHIM wynika, ze dokumenty znajdujace sie
w zalacznikach K8, K9 i K10 skargi nie zostaly przedstawione OHIM w toku postepowania
administracyjnego. Owe dokumenty skladaja si¢ najpierw, co sie tyczy zalacznika K8, z pisma z dnia
16 marca 2012 r., skierowanego przez skarzaca do interwenienta i nakazujacego mu rezygnacje
z uzywania slownego niemieckiego znaku towarowego SIMCA, zarejestrowanego na rzecz
interwenienta pod numerem 302008037708, nastepnie, co sie tyczy zalacznika K9, ze zlozonego przez
interwenienta o$wiadczenia o rezygnacji z dnia 23 marca 2012 r., wskazujacego rzeczony znak
towarowy, oraz z pisma skierowanego przez interwenienta do Deutsches Patent- und Markenamt
(niemieckiego urzedu patentowego), informujacego o rezygnacji interwenienta, oraz wreszcie, co si¢
tyczy zalacznika K10, z wyciggu z niemieckiego rejestru znakéw towarowych z dnia 16 lipca 2012 r.,
z ktérego wynika, ze wyzej wymieniony niemiecki znak towarowy zostal uniewazniony.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze skarga wniesiona do Sadu ma na celu kontrole zgodnosci
z prawem decyzji izb odwolawczych w rozumieniu art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009 i ze
w postepowaniu w przedmiocie stwierdzenia niewaznosci zgodnos¢ z prawem zaskarzonego aktu
nalezy ocenia¢ w $wietle okolicznosci stanu faktycznego i stanu prawnego w momencie wydania tego
aktu. I tak, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zadaniem Sadu nie jest ponowne badanie stanu
faktycznego w $wietle dowodéw przedstawionych po raz pierwszy w postepowaniu przed nim.
Dopuszczenie takich nowych $rodkéw byloby bowiem niezgodne z art. 135 § 4 regulaminu
postepowania przed Sadem, ktéry stanowi, ze pisma stron nie moga zmienia¢ przedmiotu sporu przed
izba odwotawczg [zob. wyrok Sadu z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie T-227/09 Feng Shen Technology
przeciwko OHIM — Majtczak (ES), pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo).

W konsekwencji dokumenty przedlozone przez skarzaca po raz pierwszy przed Sadem, ujete
w zalacznikach K8, K9 i K10 skargi, nie moga by¢ wziete pod uwage i musza zatem zosta¢ pominiete.

ECLLEU:T:2014:240 5
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W przedmiocie dopuszczalnosci ogdlnego odestania skarzgcej do argumentow podniesionych przed
OHIM

Jesli chodzi o argumenty, do ktérych w sposéb ogélny odsyta skarzaca w pkt 67 skargi i ktére
przedstawita ona w postepowaniu przed OHIM, nalezy przypomnie¢, ze na mocy art. 44 § 1
regulaminu postepowania skarga powinna zawiera¢ zwiezle przedstawienie powotanych zarzutéw. Owo
wskazanie musi by¢ dostatecznie jasne i precyzyjne, aby pozwoli¢ stronie pozwanej na przygotowanie
obrony oraz Sadowi na orzeczenie w przedmiocie skargi, w danym wypadku bez innych informacji na
poparcie skargi [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 18 wrzesnia 2012 r. w sprawie T-460/11 Scandic
Distilleries przeciwko OHIM — Biirgerbriu, R6hm & Séhne (BURGER), niepublikowany w Zbiorze,
pkt 16 i przytoczone tam orzecznictwo].

Nalezy przypomnie¢, ze o ile tre$¢ skargi moze by¢ wsparta i uzupetniona w konkretnych kwestiach
odestaniami do wyciagéw z dokumentéw, ktére sa do niej zalaczone, o tyle ogdlne odestanie do innych
pism, nawet zalaczonych do skargi, nie moze kompensowac¢ braku istotnych elementéw argumentacji
prawnej, ktére na mocy wyzej wymienionego przepisu musza by¢ zawarte w skardze (zob. podobnie
ww. w pkt 28 wyrok w sprawie BURGER, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo).

W niniejszej sprawie skarzaca ograniczyla si¢ do wskazania w pkt 67 skargi, ze odnosi si¢ ona ,do
calosci argumentacji powotanej [...] przed OHIM w swoim piSmie z dnia 2 sierpnia 2011 r. oraz
w zalaczonych do niego dokumentach” oraz ze ,rzeczone dokumenty [byly] wyraznie uznane za
stanowiace przedmiot skargi jako dodatkowa tres¢ [...] skargi”.

I tak, skarzaca nie wskazala ani konkretnych elementéw skargi, ktére zamierza uzupelni¢ tym
odeslaniem, ani zatacznikéw zawierajacych jej ewentualne argumenty.

W tych okoliczno$ciach Sad nie musi poszukiwaé¢ w sposéb ogélny we wskazanym powyzej piSmie
przedlozonym przed OHIM argumentéw, na ktére moglaby powota¢ sie skarzaca, ani ich badac,
poniewaz argumenty takie sa niedopuszczalne. Sad rozpatrzy natomiast te przedlozone w toku
postepowania administracyjnego przed OHIM materialy, do ktérych odnosza sie konkretne
i wystarczajaco szczegélowe argumenty podniesione w skardze.

W przedmiocie zgdania stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji

Na poparcie skargi skarzaca podnosi jeden tylko zarzut, oparty na naruszeniu art. 52 rozporzadzenia
nr 207/2009. Wedlug niej w istocie Izba Odwolawcza naruszyla prawo, wywodzac, ze poprzedni
wlasciciel dzialal w zlej wierze, w chwili gdy dokonywal w OHIM zgloszenia majacego na celu
dokonanie rejestracji kwestionowanego znaku towarowego jako wspdélnotowego znaku towarowego.

OHIM i interwenient kwestionuja argumenty skarzacej.

Na wstepie nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009
wspdlnotowy znak towarowy uniewaznia si¢ na podstawie wniosku do OHIM lub roszczenia
wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy zglaszajacy dzialal w zlej wierze
w momencie dokonywania zgloszenia znaku towarowego. Na wnoszacym o uniewaznienie podmiocie,
ktéry zamierza oprze¢ sie na tej podstawie, ciazy obowiazek wykazania okolicznosci pozwalajacych
stwierdzi¢, ze wlasciciel wspdlnotowego znaku towarowego dzialal w zlej wierze w momencie
dokonywania zgloszenia tego znaku towarowego [wyrok Sadu z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
T-33/11 Peeters Landbouwmachines przeciwko OHIM — Fors MW (BIGAB), pkt 17].

Jak stusznie wskazata Izba Odwolawcza w pkt 34 i nast. zaskarzonej decyzji, Trybunal poczynit kilka

uscislen co do sposobu, w jaki nalezy dokonywa¢ wykladni pojecia zlej wiary wskazanego w art. 52
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 (ww. w pkt 19 wyrok w sprawie Chocoladefabriken Lindt
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& Spriingli, pkt 37 i nast.). I tak, Trybunal zauwazyl, ze zla wiare zglaszajacego w rozumieniu tego
przepisu nalezy ocenia¢ calo$ciowo, uwzgledniajac wszystkie istotne czynniki wystepujace w danej
sprawie, a w szczegdlnosci:

— okoliczno$¢, ze zglaszajacy wiedzial lub powinien wiedzie¢, iz osoba trzecia uzywa w co najmniej
jednym panstwie czlonkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego
lub do zludzenia podobnego do oznaczenia zgloszonego do rejestracji;

— zamiar uniemozliwienia przez zglaszajacego dalszego uzywania tego oznaczenia przez osobe trzecig;

— stopienn ochrony prawnej, z ktérej korzystaja oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgloszone do
rejestracji.

Trybunal wskazal takze w pkt 43 i 44 ww. w pkt 19 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt
& Spriingli, Ze zamiar uniemozliwienia sprzedazy danego towaru moze w pewnych okolicznosciach
stanowi¢ o zlej wierze zglaszajacego. Jest tak zwlaszcza w przypadku, gdy okazuje sie pdzniej, ze
zglaszajacy zarejestrowal oznaczenie jako znak towarowy bez zamiaru uzywania go, wylacznie po to,
by uniemozliwi¢ osobie trzeciej wejscie na rynek.

W tym kontekscie, jak podkreslita to stusznie Izba Odwotawcza w pkt 35 zaskarzonej decyzji, ze
sformulowania przyjetego w ww. w pkt 19 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Spriingli
wynika, ze trzy czynniki wymienione w pkt 36 powyzej stanowia wylacznie przyklady elementéw,
ktére moga by¢ brane pod uwage w celu orzeczenia w przedmiocie ewentualnego istnienia zlej wiary
zglaszajacego znak towarowy w momencie dokonywania zgloszenia (ww. w pkt 35 wyrok w sprawie
BIGAB, pkt 20).

Nalezy wiec uznaé, ze w ramach calosciowej analizy dokonywanej na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 mozna takze wzig¢ pod uwage pochodzenie wyrazu lub skrétu
tworzacego kwestionowany znak towarowy oraz jego wcze$niejsze uzywanie w obrocie handlowym
w charakterze znaku towarowego, w szczegélnosci przez konkurencyjne przedsigbiorstwa, a takze
strategie handlowa, w ktéra wpisuje sie dokonanie zgloszenia do rejestracji wspélnotowego znaku
towarowego tworzonego przez 6w wyraz lub 6w skrot.

W niniejszej sprawie z powyzszego wynika na wstepie, ze nalezy oddali¢ twierdzenia skarzacej majace
na celu krytyke Izby Odwolawczej z powodu wziecia pod uwage ,nowej poszlaki wskazujacej na
istnienie zlej wiary”, ktéra jakoby nie zostala przewidziana w ramach orzecznictwa Trybunatu,
w szczegolnosci w ww. w pkt 19 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, a wrecz
miataby by¢ niezgodna z kryteriami wymienionymi w rzeczonym wyroku. Po pierwsze bowiem,
podobnie jak Izba Odwolawcza, nalezy podkresli¢, ze rzeczone kryteria orzecznictwa sa wylacznie
przykladowe. Po drugie, nalezy stwierdzi¢, ze kryteria przyjete przez Izbe Odwolawcza w zaskarzonej
decyzji nie sa niezgodne z kryteriami ustalonymi w przywolanym powyzej wyroku, lecz lacza sie
z tymi ostatnimi zgodnie z przewidziana w nich logika, polegajaca na calo$ciowej ocenie wszystkich
istotnych czynnikéw danej sprawy. A zatem Izba Odwolawcza stusznie ocenita zar6wno pochodzenie
skrétu tworzacego kwestionowany znak towarowy Simca, jak i jego wczesniejsze uzywanie w obrocie
handlowym w charakterze znaku towarowego, w szczegélnosci przez konkurencyjne przedsiebiorstwa,
oraz strategie handlowa, w ktéra wpisywato sie dokonanie zgloszenia do rejestracji kwestionowanego
znaku towarowego tworzonego przez ten skrét. Ponadto w tym kontekscie nic nie stalo na
przeszkodzie, aby Izba Odwolawcza dokonata takze analizy posiadanej w dniu dokonania zgloszenia
przez wlasciciela znaku towarowego, w odniesieniu do ktérego wniesiono o uniewaznienie, wiedzy
o istnieniu wcze$niejszych znakéw towarowych zawierajacych rzeczony skrét SIMCA oraz o stopniu
ich powszechnej znajomosci.
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W tym wzgledzie Sad wskazuje najpierw, iz bezsporne jest, ze skrot SIMCA zostal utworzony przez
konstruktora samochodéw we Francji juz w 1934 r. oraz ze pojazdy oznaczone znakiem towarowym
zawierajagcym 6w skrét byly sprzedawane od lat trzydziestych. Ow znak towarowy zostal nastepnie
przejety w 1978 r. przez Automobiles Peugeot, ktéra uzywala go na calym $wiecie, w tym w Europie.

Bezsporne jest takze, ze interwenient jest wlascicielem dwéch wcezesniejszych graficznych znakéw
towarowych zawierajacych wyraz ,simca” — jednego francuskiego, zarejestrowanego pod numerem
121992 i zgloszonego w dniu 5 marca 1959 r., oraz drugiego miedzynarodowego, zarejestrowanego
pod numerem 218957, opartego na wspomnianym francuskim znaku towarowym i chronionego
w niektérych panstwach czlonkowskich Unii, takich jak Niemcy, Hiszpania, Wlochy, Wegry, Rumunia
oraz Beneluks. Zaréwno wczesniejszy francuski znak towarowy, jak i wczes$niejszy miedzynarodowy
znak towarowy, cho¢ nie byly uzywane w okresie ostatnich dziesiecioleci, jak stwierdzono to
w szczegblnosci w pkt 24 zaskarzonej decyzji, byly jednak odnawiane i pozostawaly zarejestrowane na
rzecz interwenienta w dniu zgloszenia do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego.

Ponadto, chociaz Izba Odwolawcza wskazala w pkt 23 in fine zaskarzonej decyzji w sposéb mato
przejrzysty, ze wyzej wymienione znaki towarowe byly nadal zarejestrowane ,przynajmniej
w odniesieniu do »pojazdéw« z klasy 12”7, po pierwsze, nalezy stwierdzi¢, iz skarzaca nie przedstawila
przed Sadem konkretnych twierdzen dotyczacych ewentualnych skutkéw, jakie owo wskazanie mogloby
wywrzed, jesli chodzi o istnienie zlej wiary poprzedniego wlasciciela w odniesieniu do jego zgloszenia
do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego dla innych z rozpatrywanych towardéw, to jest
»pojazdéw ladowych, powietrznych i wodnych”. Skarzaca kwestionuje bowiem raczej znaczenie
rejestracji wezesniejszych znakéw towarowych jako takiej dla oceny istnienia zlej wiary poprzedniego
wlasciciela i kladzie nacisk na majacy $wiadczy¢ o braku zlej wiary fakt, ze poprzedni wlasciciel
faktycznie uzywat kwestionowanego znaku towarowego w nastepstwie jego rejestracji, i to w pierwszej
kolejnosci w celu sprzedazy rowerdéw elektrycznych, z zamiarem uzywania rzeczonego znaku nastepnie
takze w odniesieniu do ,niszowych” pojazdéw mechanicznych.

Po drugie oraz w kazdym razie, nalezy stwierdzi¢, ze z akt postepowania administracyjnego przed
OHIM wynika, iz rejestracja wcze$niejszego miedzynarodowego znaku towarowego, ktdérego kopie
zalaczono do wniosku interwenienta o uniewaznienie prawa do znaku i ktéry oparty jest na
wczedniejszym francuskim znaku towarowym, wymienia wsréd objetych nig towaréw dwie wyzej
wskazane kategorie nalezace do klasy 12. Ponadto w braku przeciwnych dowoddéw nalezy uznaé¢, ze
stwierdzenia Izby Odwolawczej w przedmiocie istnienia zlej wiary poprzedniego wlasciciela dotycza
zarébwno cze$ci zgloszenia do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego odnoszacej sie do
»pojazdow”, jak i czesci odnoszacej sie do ,pojazdéw ladowych, powietrznych i wodnych”.

Nastepnie, jak stwierdzila Izba Odwotawcza w pkt 37 zaskarzonej decyzji, rozpatrywanym w zwiazku
z pkt 1, 27 i 28 tego aktu, bezsporne jest, ze poprzedni wlasciciel zglosil do rejestracji kwestionowany
znak towarowy dopiero w dniu 5 grudnia 2007 r. oraz ze dokonal owego zgloszenia pomimo swojej
wiedzy o istnieniu wcze$niejszych znakéw towarowych SIMCA interwenienta, przynajmniej
w charakterze ,historycznych” znakéw towarowych. Ponadto niekwestionowane jest takze, iz
poprzedni wlasciciel nie wnidsl o stwierdzenie wygasniecia wcze$niejszych znakéw towarowych
francuskiego lub miedzynarodowego, a skarzaca podniosia jedynie przed Sadem, Ze przedlozy ona
takie wnioski w przysztosci. Co sie tyczy niektérych poczynionych przez skarzaca odniesiert do dziatan
majacych na celu uniewaznienie prawa do znaku, przedsiewzietych juz przeciwko niektérym
wczesniejszym znakom towarowym interwenienta, poza tym, ze opieraja sie one na dokumentach
powotanych po raz pierwszy przed Sadem, a wiec w konsekwencji niedopuszczalnych (zob. pkt 25-27
powyzej), nalezy stwierdzi¢, iz w kazdym razie rzeczone dzialania dotycza wylacznie niemieckiego
znaku towarowego interwenienta, zarejestrowanego pod numerem 302008037708, a nie wcze$niejszych
znakéw towarowych francuskiego czy miedzynarodowego.
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Nalezy takze stwierdzi¢, ze — wbrew twierdzeniom skarzacej — Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita
w pkt 38 zaskarzonej decyzji, odnoszac si¢ do dowodéw przedstawionych w szczegdlnosci przez
samego poprzedniego wlasciciela, ze 6w wlasciciel wiedzial dokladnie, iz znak towarowy SIMCA
cieszyl sie powszechna znajomos$cia w odniesieniu do pojazdéw samochodowych. Ponadto, jak wynika
to z pkt 25 zaskarzonej decyzji, Izba Odwolawcza uznala, ze rzeczona powszechna znajomos¢ miata
wysoki stopien w przeszlosci, mogla zmniejszy¢ sie z uplywem lat, jednak istniala jeszcze w dniu
przyjecia zaskarzonej decyzji, i to ,w szczegdélno$ci wéréd oséb, ktére mialy kontakt z pojazdami
sprzedawanymi pod nazwa znaku towarowego »SIMCA«”.

W tym wzgledzie na wstepie, co si¢ tyczy wiedzy poprzedniego wlasciciela o znaku towarowym Simca
oraz sposobu postrzegania owego znaku towarowego przez tego wlasciciela, nalezy wskaza¢, ze — jak
wynika to z pisma z dnia 15 czerwca 2007 r. skierowanego do indyjskiego przedsiebiorstwa W.
(zalacznik XIV do odpowiedzi poprzedniego wlasciciela z dnia 26 grudnia 2008 r. na pismo
interwenienta przedstawiajace uzasadnienie wniosku o uniewaznienie prawa do znaku) — poprzedni
wlasciciel poszukiwal ,,odpowiedniego” znaku towarowego, ktéry nie byl juz uzywany lub ktéry nie
zostal zarejestrowany i nie byl w konsekwencji prawnie chroniony. Wylacznie w nastepstwie wyzej
wymienionych o$wiadczenn poprzedni wlasciciel dokonal zgloszenia do rejestracji kwestionowanego
znaku towarowego, przejmujac jako taki element stowny wczesniejszych graficznych znakéw
towarowych. Podobnie z pisma poprzedniego wlasciciela z dnia 5 wrze$nia 2007 r., skierowanego do
rzeczonego przedsiebiorstwa indyjskiego, wynika, ze wlasciciel 6w wiedzial o wcze$niejszej rejestracji
znaku towarowego SIMCA-1100 City-Laster w Niemczech, waznej do 1983 r., oraz o sukcesie
pojazdéw sportowych oznaczonych znakiem towarowym SIMCA w wyscigach w latach
siedemdziesiatych.

Nastepnie ze skierowanego do S., prezesa zarzadu interwenienta, pisma poprzedniego wtasciciela z dnia
17 marca 2008 r., ktére to pismo — mimo ze zostalo sporzadzone po zgloszeniu do rejestracji
kwestionowanego znaku towarowego — dostarcza istotnych informacji pozwalajacych na
wyprowadzenie wnioskéw odnosnie do powodéw, ktére sklonily poprzedniego wlasciciela do
przedlozenia rzeczonego zgloszenia, wynika, ze ten ostatni mial zamiar zachowa¢ ,cudowny” znak
towarowy SIMCA dla potomno$ci. W tym samym piSmie poprzedni wlasciciel odnidst sie takze
bezposrednio do ,nadzwyczajnej historii znaku towarowego SIMCA”. Owe o$wiadczenia nalezy
rozpatrywa¢ facznie ze wstepna czeScia rzeczonego pisma, w ktérej poprzedni wlasciciel podkreslit
swoja wiedze na temat sektora samochodowego oraz swoje szczegélne i stale zwigzki z pojazdami
francuskimi, w szczegdlnosci ze znakami towarowymi Peugeot lub Citroén. W tym samym kontekscie
poprzedni wtlasciciel wyraznie wspomnial, ze dokonywal poszukiwan zaréwno w Internecie, jak
i w OHIM w celu ustalenia, czy rzeczony znak towarowy SIMCA nadal jest zarejestrowany.

Biorac takze pod uwage przedstawione w tym samym piSmie stwierdzenie poprzedniego wlasciciela,
zgodnie z ktérym nabyl on ,w styczniu 2008 r. we Francji pojazd SIMCA Aronde 9, ktéry pasowal
w sposdb idealny do [wspdlnotowego] znaku towarowego, w odniesieniu do ktérego dokonal [on]
zgloszenia” miesiac wczeséniej, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala, iz rzeczony
wlasciciel ,wiedzial dokladnie, ze znak towarowy SIMCA cieszyl sie powszechna znajomo$cia
w odniesieniu do pojazdéw samochodowych”. W istocie wyzej wymienione okolicznosci pozwalaja
Sadowi stwierdzi¢, ze w mniemaniu poprzedniego wtlasciciela rozpatrywany znak towarowy byt
uwazany przynajmniej za zachowujacy jeszcze pewna szczatkowa powszechna znajomos¢, co wyjasnia
zreszta jego zainteresowanie tym znakiem towarowym w $wietle okoliczno$ci niniejszej sprawy, a takze
jego zamiar zachowania go dla przyszlych pokolen.

Owo stwierdzenie jest poparte przedstawionym w skardze twierdzeniem skarzacej, zgodnie z ktérym
bylo ,powszechnie wiadome, ze znak towarowy SIMCA nie byt juz uzywany przez [interwenienta] od
kilku dziesiecioleci”. Zaklada ono bowiem, Ze samo istnienie znaku towarowego SIMCA jako
»historycznego” znaku towarowego bylo faktem notoryjnym, przynajmniej dla czesci zainteresowanego
kregu odbiorcéow skladajacego si¢ z osdb, ktére znaly pojazdy sprzedawane pod tym znakiem
towarowym w przesztosci.
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Powyzsze rozwazania nie moga zostaé obalone poprzez odniesienie sie przez skarzaca do tresci jej
pisma poprzedzajacego wniesienie skargi z dnia 2 sierpnia 2011 r. i skierowanego do OHIM, w ktérym
to piSmie podniesiono, ze ten sam krag odbiorcéw sktadajacy si¢ ze znawcéw nie przypominal sobie juz
znaku towarowego SIMCA. W tym wzgledzie nalezy wskazaé, ze dowody przedstawione w celu
wsparcia owego stwierdzenia skarzacej, zalaczone do wspomnianego pisma, skladaja sie
w szczegblnosci z wydrukéw stron internetowych niektérych sprzedawcéw pojazdéw samochodowych,
w szczeg6lnosci na rynku pojazdéw uzywanych.

Tymczasem w zakresie, w jakim mozliwe jest wyprowadzenie pewnych wnioskéw z wyzej
wymienionych wydrukéw stron internetowych, wydruki te wykazuja co najwyzej wylacznie fakt, ze
niektérzy sprzedawcy nie oferowali juz sprzedazy pojazdéw marki SIMCA na rynku pojazdéw
uzywanych. Zatem w braku innych zbieznych dowoddw, takich jak sondaze przeprowadzone wsréd
wlasciwego kregu odbiorcéw, nie mozna wykluczy¢, ze — jak w pkt 25 zaskarzonej decyzji wywodzi
Izba Odwotawcza, ktéra w pkt 5 tego aktu odniosta si¢ do dowodéw dotyczacych ,historii” znaku
towarowego SIMCA - mogla utrzymac sie szczatkowa powszechna znajomos$¢, w szczegélnosci
u czesci wlasciwego kregu odbiorcéw okreslonej przez Izbe Odwolawcza (zob. pkt 46 i 50 powyzej).

Nalezy dodac zreszta, ze — poza artykutem z niemieckiego czasopisma z grudnia 1989 r. dotyczacym
historii samochodéw produkowanych pod znakiem towarowym SIMCA 1000, dokumencie, na ktéry
powotal sie interwenient w postepowaniu administracyjnym przed OHIM, w szczegdélnosci w swoim
piSmie z dnia 29 marca 2010 r., ktére wymieniono w pkt 5 zaskarzonej decyzji — wniosek, iz
w istotnym dniu dokonania zgloszenia do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego istniala
pewna szczatkowa powszechna znajomos$¢ nalezacych do interwenienta wcze$niejszych znakéw
towarowych SIMCA, znajduje potwierdzenie w odniesieniu sie przez poprzedniego wiasciciela, w jego
poprzedzajacym wniesienie skargi z dnia 26 grudnia 2008 r. piSmie skierowanym do OHIM, do
wydruku strony internetowej dotyczacej wystawy francuskich pojazdéw Francemobile. W zakresie,
w jakim organizator rzeczonej wystawy umiescil na swojej stronie reklamowej, wéréd réznych logo
producentéw wystawianych pojazdéw, logo znaku towarowego SIMCA, éw wydruk moze by¢ bowiem
uznany za dodatkowa poszlake dotyczaca powszechnej znajomosci owego znaku towarowego,
niezaleznie od kwestii, czy logo to odpowiadalo dokladnie temu, ktére zarejestrowatl interwenient.

Ponadto wbrew temu, co twierdzi skarzaca, Izba Odwotawcza nie naruszyla prawa, biorac pod uwage
w ramach calo$ciowej oceny poszlak wykazujacych istnienie zlej wiary poprzedniego wlasciciela
okolicznosci faktyczne odnoszace sie do jego zamiaréw i jego celéow w dniu dokonania zgloszenia do
rejestracji. Nie mozna jej zarzuci¢ w tym wzgledzie, ze dokonala analizy elementéw ,subiektywnych
wewnetrznej motywacji” dziatania poprzedniego wlasciciela, w szczegélnosci zwazywszy na jego pisma
skierowane do partneréw handlowych, a — po dokonaniu zgloszenia do rejestracji — takze do
interwenienta w odpowiedzi na jego pisma.

Wystarczy bowiem stwierdzié, ze jak wynika z ww. w pkt 19 wyroku w sprawie Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli, pkt 38—42, do celéw dokonania oceny istnienia zlej wiary zglaszajacego w chwili
dokonywania zgloszenia rejestracyjnego oznaczenia nalezy ponadto wzia¢ pod uwage jego ,zamiar”
uniemozliwienia osobie trzeciej dalszego uzywania danego oznaczenia, przy czym Trybunal wskazal, ze
rzeczony zamiar jest elementem subiektywnym, ktéry powinien zosta¢ ustalony poprzez odniesienie do
obiektywnych okolicznosci danej sprawy.

Majac na uwadze calo$¢ powyzszych rozwazan, nalezy uznaé, ze Izba Odwotlawcza stusznie mogla
wywie$¢ ze szczegélnych okolicznos$ci niniejszej sprawy, iz dokonujac zgloszenia, poprzedni wiasciciel
zamierzal w rzeczywisto$ci wykorzysta¢ w sposéb pasozytniczy renome zarejestrowanych znakéw
towarowych interwenienta i czerpaé z niej korzysci.

10 ECLL:EU:T:2014:240
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Prawda jest, jak podnosi skarzaca i jak pierwotnie podkreslal Wydzial Uniewaznien, ze z motywu 10
rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, iz nie istnieje uzasadnienie dla ochrony wspdlnotowych znakéw
towarowych lub ochrony przeciwko nim wszelkich znakéw zarejestrowanych przed nimi, chyba ze te
znaki towarowe sa rzeczywiscie uzywane.

Jednoczeénie, po pierwsze, skarzaca powoluje sie na pierwsza dyrektywe Rady nr 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do
znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), a w szczeg6lnosci na jej art. 12, poswiecony ,podstawom
wygasniecia”, ktory stosuje sie¢ w zwiazku z art. 1 rzeczonej dyrektywy ,do kazdego znaku towarowego
[...] zarejestrowanego lub zgloszonego do rejestracji jako indywidualny znak towarowy w panstwie
czlonkowskim, znaku wspdlnego oraz gwarancyjnego lub certyfikujacego, badz bedacego przedmiotem
rejestracji lub wniosku o rejestracje w Urzedzie Znakéw Towarowych panstw Beneluksu lub rejestracji
miedzynarodowej, odnoszacej skutek w panstwie czlonkowskim”. Po drugie, powoluje sie ona na
art. L-714.5 francuskiego kodeksu wlasnosci intelektualnej oraz na art. 25 i 49 Gesetz iiber den Schutz
von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (niemieckiej ustawy w sprawie ochrony
znakéw towarowych i innych oznaczer)) z dnia 25 pazdziernika 1994 r. (BGBL 1994 I, s. 3082;
BGBL. 1995 I, s. 156; BGBL. 1996 I, s. 682), ktére to przepisy przewiduja w istocie, na poziomie
krajowym, przestanki mozliwosci stwierdzenia wygasniecia praw do znakéw towarowych w braku
rzeczywistego uzywania, w szczegélnosci w nastepstwie powodztwa wniesionego przez zainteresowana
osobe.

W niniejszej sprawie za$ nalezy stwierdzi¢, ze nie tylko wspomniany w pkt 37 zaskarzonej decyzji fakt,
iz poprzedni wlasciciel dokonatl zgloszenia kwestionowanego znaku towarowego do rejestracji pomimo
swojej wiedzy na temat wcze$niejszych znakéw towarowych, i to bez uprzedniego zlozenia wniosku
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku skierowanego przeciwko nim, zostal uznany za istotny
przez Izbe Odwolawcza w celu wyprowadzenia wniosku o istnieniu zltej wiary.

Jak wynika bowiem z pkt 38 zaskarzonej decyzji, Izba Odwotawcza wzieta w szczegdlnosci pod uwage
konkretny cel poprzedniego wtasciciela, polegajacy na ,wykorzystaniu w sposéb pasozytniczy warto$ci
znanych zarejestrowanych znakéw towarowych [interwenienta] oraz czerpaniu korzysci z [ich] dobrej
reputacji [...] poprzez umyslne bezprawne uzywanie oznaczenia SIMCA”. Takie podejicie nie stanowi
naruszenia prawa, poniewaz — jak wynika z ww. w pkt 19 wyroku w sprawie Chocoladefabriken Lindt
& Spriingli — zla wiare zglaszajacego w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009
nalezy oceniaé calo$ciowo, uwzgledniajac wszystkie istotne czynniki wystepujace w danej sprawie. Po
pierwsze, jak to juz wspomniano (zob. pkt 39 powyzej), cze$¢ owych czynnikéw stanowia pochodzenie
wyrazu lub skrétu tworzacego kwestionowany znak towarowy oraz jego wcze$niejsze uzywanie
w obrocie gospodarczym w charakterze znaku towarowego, w szczegdélnosci przez konkurencyjne
przedsiebiorstwa, to jest niekwestionowane okolicznos$ci niniejszej sprawy, ktére wykazuja,
przynajmniej ,historyczne”, rzeczywiste uzywanie znakéw towarowych zawierajacych skrot SIMCA
przez interwenienta lub przez przedsiebiorstwo bedace czlonkiem jego grupy kapitalowej, ktére to
uzywanie poprzedzalo uzywanie rzeczonego skrétu przez poprzedniego wtlasciciela w ramach
kwestionowanego znaku towarowego.

Po drugie, Izba Odwotawcza stusznie mogla odnie$¢ si¢ do strategii handlowej, w ktéra wpisywalo sie
dokonanie zgloszenia omawianego skrétu do rejestracji jako wspdlnotowego znaku towarowego przez
poprzedniego wlasciciela, zwazywszy, ze wyraznie powolywal sie on przed swoimi partnerami
handlowymi na strategie dotyczaca zamiaru uzywania znaku towarowego dostosowanego do towaréw
objetych rejestracja, bez wzgledu na to, czy chodzi o niezarejestrowany znak towarowy, czy o znak
towarowy, ktéry — chociaz jest zarejestrowany — utracil wszelka ochrone prawng, w szczegélnosci
z powodu braku rzeczywistego uzywania przez swojego wlasciciela (zob. pkt 45 i nast. powyzej).
Zreszta skarzaca wskazuje na te sama motywacje w pkt 41 skargi, podkreslajac, iz to wlasnie fakt, ze
wczedniejsze znaki towarowe nie byly juz od dawna uzywane, moze zosta¢ uwzgledniony jako ,powdd,
ktory zachecil [poprzedniego wlasciciela], poinformowanego o tej okolicznosci, do dokonania
zgloszenia znaku towarowego w celu uzycia go dla swojej korzysci”.
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W tych okoliczno$ciach oraz w zakresie, w jakim nie ustalono, ze poprzedni wlasciciel sprzedawal,
nawet przed dokonaniem zgloszenia do rejestracji kwestionowanego znaku towarowego, towary na
rynku wlasciwym oznaczone rzeczonym znakiem towarowym, niemozliwe jest wyobrazenie sobie innej
strategii handlowej, niezaleznej od tej, ktéra czerpie korzysSci z powigzania z interwenientem lub
z przedsiebiorstwami nalezacymi do jego grupy kapitalowej. W szczegdélnosci skarzaca nie moze
twierdzi¢, ze poprzedni wlasciciel mial na celu, poprzez rzeczone zgloszenie do rejestracji,
sprzeciwienie si¢ uzywaniu przez przedsiebiorstwa trzecie jego znaku towarowego bez jego zezwolenia
poprzez tworzenie wsrdd klienteli zludzenia sprzedazy takich samych towaréw jak towary
poprzedniego wtlasciciela lub ze jakoby mial on na celu wylacznie rozszerzenie ochrony
kwestionowanego znaku towarowego poprzez jego rejestracje.

W tych okolicznosciach w celu uchylenia stwierdzenia istnienia zlej wiary poprzedniego wlasciciela
w dniu rejestracji skarzaca nie moze opiera¢ si¢ wylacznie na fakcie, ze wczesniejsze znaki towarowe
nie byly juz uzywane. Jak zostalo to bowiem stwierdzone, okoliczno$ci niniejszej sprawy wykazuja, ze
kwestionowane oznaczenie zostalo umyslnie zgloszone do rejestracji w celu wzbudzenia skojarzenia
z wczedniejszymi znakami towarowymi oraz w celu czerpania korzysci z ich renomy na rynku
samochodowym, wrecz nawet konkurowania z nimi, w sytuacji gdyby zostaly one ponownie uzyte
przez interwenienta w przysztos$ci. W tym wzgledzie poprzedni wlasciciel nie byl uprawniony do oceny
przyszlych zamiaréw handlowych interwenienta jako wtasciciela wcze$niejszych znakéw towarowych,
regularnie odnawianych, ani nawet do wnioskowania — w braku wniosku o uniewaznienie prawa do
znaku dotyczacego tych wczesniejszych znakéw towarowych — Ze interwenient ,nie posiadal statusu
wlasciciela godnego ochrony”. Zreszta — nawet bez koniecznos$ci oceny prawdziwo$ci przedstawionego
przed Sadem twierdzenia OHIM, zgodnie z ktérym na rynku samochodowym powszechne bylo
uzywanie na nowo znakéw towarowych nieuzywanych przez dosy¢ dlugi okres czasu, w ograniczonych
seriach, dla amatoréw samochodéw — nalezy stwierdzi¢, ze z artykulu prasowego opublikowanego
w dniu 2 wrze$nia 2008 r., przytoczonego przez strone internetowa Autohaus online, ktérego to
artykulu fragment zostal zalaczony do skierowanego do OHIM pisma poprzedniego wlasciciela z dnia
26 grudnia 2008 r., wynika, ze poprzedni wlasciciel dowiedzial si¢ najpézniej w tym dniu — oraz bez
skutku w postaci rezygnacji z kwestionowanego znaku towarowego — o fakcie, Ze interwenient
zamierzal ponownie uzywa¢ znakéw towarowych ,takich jak Talbot”, w szczegdlnosci w odniesieniu
do pojazdéw o niskiej cenie, podazajac w tej kwestii za przykladem, wedlug artykutu, przedsigbiorstwa
Renault, ktére na nowo ozywilo marke Dacia. W tych okolicznosciach przyszly zamiar interwenienta
polegajacy na ponownym uzywaniu takze swojego znaku towarowego SIMCA nie mdglt by¢
wykluczony.

Owych wnioskéw nie obalaja rézne twierdzenia skarzacej dotyczace ,zasiedzenia w prawie znakéw
towarowych”.

Jak wynika z twierdzen skarzacej, kwestionuje ona mozliwos¢ istnienia zasady prawnej, zgodnie z ktéra
zarejestrowany juz znak towarowy, ktérego ,termin okresu ochrony” jednak uptynal, nie moze by¢
zarejestrowany na nowo na rzecz osoby trzeciej, ktéra nie byla jego pierwotnym wilascicielem.
Skarzaca powoluje sie w tym wzgledzie na art. 19 i na motyw 11 rozporzadzenia nr 207/2009.

Otéz nalezy stwierdzi¢, ze kwestia do rozstrzygniecia w niniejszej sprawie nie ogranicza si¢ do wyzej
wymienionej kwestii, lecz — jak zostalo to juz podkreslone — aby wyprowadzi¢ wniosek o istnieniu zlej
wiary poprzedniego wlasciciela, Izba Odwotawcza wzieta pod uwage takze okolicznosci faktyczne
dotyczace szczatkowej powszechnej znajomosci wczesniejszych znakéw towarowych oraz strategii
handlowej, w jaka wpisywalo sie dokonanie zgloszenia do rejestracji kwestionowanego znaku
towarowego, poniewaz poprzedni wlasciciel chcial w ten sposéb czerpaé korzysci z rzeczonych znakéw
towarowych. W konsekwencji Izba Odwotawcza — odmiennie od oceny skarzacej, ktéra to ocena
wynika z blednego rozumienia zaskarzonej decyzji — nie zaproponowatla przyjecia zasady wymienionej
w poprzednim punkcie. Z tego powodu odniesienia skarzacej do motywu 11 i do art. 19 rozporzadzenia
nr 207/2009 sa nieistotne, poniewaz sa pozbawione konkretnego zwiazku z decydujaca okolicznoscia,
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ktéra sklonita Izbe Odwotawcza do wyprowadzenia wniosku, Ze dzialanie poprzedniego wlasciciela
spelnito przestanki dziatania w zlej wierze, to jest zwiazku z faktem, ze jego zamiarem bylo
korzystanie ze szczatkowej powszechnej znajomosci wczesniejszych znakéw towarowych.

Jesli chodzi o rézine twierdzenia skarzacej, zgodnie z ktérymi wniesienie powddztwa przeciwko
wczesniejszym znakom towarowym, na ktére mozna si¢ powolaé i ktére moga zosta¢ uniewaznione,
nie stanowilo przeslanki obalenia domniemania zlej wiary, wystarczy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza
nie zastosowala takiej przestanki, lecz — jak to juz stwierdzono — dokonala calosciowej analizy
wszystkich istotnych okolicznosci niniejszej sprawy (zob. w szczegdlnos$ci pkt 37-39 zaskarzonej decyzji
w zwiazku z jej pkt 25).

Jesli chodzi nastepnie o twierdzenia skarzacej, zgodnie z ktérymi nawet jesli nie istniala mozliwos¢
uniewaznienia wczes$niejszych znakéw towarowych, to chronily one - jak twierdzi skarzaca —
»wylacznie elementy graficzne lub kombinacje elementéw graficznych i stownych, podczas gdy sporny
znak towarowy [byl] czysto slownym znakiem towarowym, ktérego zakres ochrony [byl] inny”,
w zwigzku z ktérymi to twierdzeniami skarzaca podnosi, ze ,zakresy ochrony” owych znakéw
towarowych byly rézne, nalezy wskaza¢, iz z rozumowania Izby Odwotawczej zawartego w zaskarzonej
decyzji, w szczegdlnosci w jej pkt 25, 27 i 38, wynika, ze Izba Odwolawcza uznala, iz szczatkowa
powszechna znajomo$¢ wczesniejszych znakéw towarowych dotyczyta zwlaszcza wyrazu ,simca”,
jedynego elementu stownego rzeczonych graficznych znakéw towarowych, przejetego jako taki
w kwestionowanym znaku towarowym. Podobnie z rozumowania Izby Odwotawczej wynika, ze uznata
ona, iz wspolnotowy znak towarowy poprzedniego wiasciciela byt inspirowany wczesniejszymi znakami
towarowymi i mial na celu wykorzystanie w sposéb pasozytniczy ich renomy oraz czerpanie z niej
korzysci poprzez bezprawne uzywanie oznaczenia Simca. Ponadto z utrwalonego orzecznictwa wynika,
iz nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzi¢ istnienie podobienistw miedzy slownym znakiem
towarowym a graficznym znakiem towarowym, zwazywszy, ze te dwa rodzaje znakéw towarowych
posiadaja konfiguracje graficzng mogaca wywola¢ wrazenie wizualne [zob. wyrok Sadu z dnia
23 kwietnia 2013 r. w sprawie T-109/11 Apollo Tyres przeciwko OHIM - Endurance Technologies
(ENDURACE), niepublikowany w Zbiorze, pkt 60 i przytoczone tam orzecznictwo].

W tych okoliczno$ciach oraz w zakresie, w jakim poprzedni wlasciciel nie przytoczyl przed OHIM
konkretnych argumentéw na poparcie twierdzenia, ze kolidujace ze soba znaki towarowe sa rézne do
tego stopnia, iz nie istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia w blad, ale poczynil wylacznie ogélne odestanie
do faktu, ze wczeéniejsze znaki towarowe byly graficzne, nalezy stwierdzi¢, ze na Izbie Odwolawczej
nie ciazyl obowiazek bardziej szczegétowego wyjasnienia jej oceny podobienstw miedzy rzeczonymi
znakami towarowymi, poniewaz Izba Odwolawcza wystarczajaco zreszta poparla przykladami swoje
przedstawione powyzej rozwazania dotyczace istnienia szczatkowej powszechnej znajomosci elementu
sfownego wspoélnego tym znakom towarowym.

Co sie tyczy twierdzenia skarzacej dotyczacego faktu, ze ,oferta odszkodowania” zaproponowana przez
poprzedniego wlasciciela interwenientowi nie moze by¢, zgodnie z orzecznictwem [wyrok Sadu z dnia
1 lutego 2012 r. w sprawie T-291/09 Carrols przeciwko OHIM - Gambettola (Pollo Tropical
CHICKEN ON THE GRILL)], uznana za poszlake wskazujaca na istnienie zlej wiary, oraz twierdzenia
skarzacej, zgodnie z ktérym ani poprzedni wlasciciel, ani ona sama nie ,kontaktowali sie
z [interwenientem] w celu zwrdcenia jego uwagi na [rozpatrywany wspélnotowy znak towarowy] oraz
w celu uzyskania korzysci pienieznej”, nalezy podkresli¢, ze — jak podniosta to sama skarzaca
w skardze — o ile Izba Odwotawcza przypomniala w czeéci zaskarzonej decyzji zatytulowanej
»bezsporne fakty” niektére elementy uznane za majace ,decydujace znaczenie w ocenie faktéw”, o tyle
nie przejeta ich jednak wszystkich w czesci dotyczacej istnienia zlej wiary. W szczegdlnosci nalezy
stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza nie wyciagneta szczegélnych skutkéow w tym wzgledzie ze swojego
stwierdzenia poczynionego w pkt 31 zaskarzonej decyzji, dotyczacego ,oferty odszkodowania”,
w ramach ktdrej poprzedni wlasciciel potwierdzal, ze jest sklonny, pod pewnymi warunkami, do
rezygnacji z kwestionowanego znaku towarowego.
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W konsekwencji przedstawione powyzej twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym oferta transakcji
dotyczaca propozycji rezygnacji ze znaku towarowego w zamian za kompensacje nie stanowi
wystarczajacej poszlaki wskazujacej na istnienie zlej wiary, jest w okolicznosciach niniejszej sprawy
nieistotne i nie moze wplywac na zgodnos¢ z prawem zaskarzonej decyzji.

Nalezy doda¢ tytutem uzupelnienia, ze chociaz w ramach sprawy Pollo Tropical CHICKEN ON THE
GRILL, lezacej u podstaw ww. w pkt 70 wyroku (pkt 61 i 62), Sad stwierdzil, ze podmiot wnoszacy
o uniewaznienie prawa do wspélnotowego znaku towarowego nie przedstawil dowodéw pozwalajacych
domniemywa¢, iz jego wlasciciel nie mogl nie wiedzie¢ o istnieniu wczeéniejszych znakéw towarowych,
na ktérych oparte bylo twierdzenie o jego zlej wierze, w niniejszej sprawie, przeciwnie, bezsporne jest,
ze poprzedni wlasciciel wiedzial, juz w dniu dokonania zgloszenia kwestionowanego znaku
towarowego, o istnieniu nalezacych do interwenienta wcze$niejszych znakéw towarowych SIMCA oraz
o ich wcze$niejszym uzywaniu w latach siedemdziesiatych. W tych okolicznosciach propozycja
rezygnacji ze wspdlnotowego znaku towarowego w wypadku wyplaty odszkodowania ma charakter
odmienny od tej ztozonej w sprawie Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, lezacej u podstaw
ww. pkt 70 wyroku, w szczegélnosci z tego powodu, ze poprzedni wlasciciel mégt od chwili dokonania
zgloszenia do rejestracji spodziewac sie w sposéb nie tylko czysto hipotetyczny otrzymania propozycji
kompensacji finansowej ze strony interwenienta.

Wreszcie nalezy oddali¢ inne poszczegélne twierdzenia skarzacej, poniewaz zadne z nich nie pozwala
na obalenie wyzej wymienionych wnioskéw.

W pierwszej kolejnosci sam fakt, ze poprzedni wlasciciel rzeczywiscie sprzedawal rowery elektryczne
oznaczone wspoélnotowym znakiem towarowym Simca ,przynajmniej od [...] 2008 r.”, nawet gdyby
uzna¢ go za wykazany, nie moze zosta oceniony jako istotny, poniewaz — jak wynika z pkt 37-40
zaskarzonej decyzji — wniosek Izby Odwolawczej dotyczacy istnienia zlej wiary poprzedniego
wlasciciela nie byl oparty na braku posiadania przez niego rzeczywistego interesu w sprzedazy
towaréw oznaczonych rzeczonym znakiem towarowym, ale raczej na jego zamiarach pasozytniczego
wykorzystania renomy znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innej osoby i znanego na rynku
wlasciwym.

W drugiej kolejnosci, co si¢ tyczy réznych odniesienn skarzacej do procedur administracyjnych
i sadowych w Niemczech, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala, w szczegélnosci
w pkt 20 i 21 zaskarzonej decyzji, iz system wspdélnotowego znaku towarowego jest systemem
autonomicznym sktadajacym sie z calosci wlasciwych mu celéw i przepiséw, a jego stosowanie jest
niezalezne od wszelkich systeméw krajowych [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 11 lipca 2007 r.
w sprawie T-150/04 Miilhens przeciwko OHIM - Minoronzoni (TOSCA BLU), Zb.Orz. s. 11-2353,
pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo]. W rozumieniu tego wyroku decyzja wydana przez organ
krajowy nie jest wiazaca ani dla organéw OHIM, ani dla sadu Unii.

Jednak z orzecznictwa wynika takze, ze przy wykladni prawa Unii ani stronom, ani samemu Sadowi nie
mozna zakaza¢ szukania inspiracji w argumentach wywodzonych z orzecznictwa Unii, krajowego lub
miedzynarodowego [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie T-277/04
Vitakraft-Werke Withrmann przeciwko OHIM - Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT),
Zb.Orz. s. 11-2211, pkt 69-71].

W niniejszej sprawie za$, poza stosowno$cia poczynionego w pkt 21 zaskarzonej decyzji stwierdzenia
Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym nie wiedziala ona, jakie byly dowody przediozone
w rownoleglym postepowaniu w Niemczech, co skutkowalo tym, iz wyrok Bundesgerichtshof nie mégt
stanowi¢ precedensu, nalezy stwierdzi¢, ze wcze$niejsze znaki towarowe, jeden francuski, a drugi
miedzynarodowy, chronione w szczegdélnosci w kilku panstwach czlonkowskich Unii, moga wywotac
rozne skutki proceduralne, po pierwsze, w réwnoleglym postepowaniu dotyczacym niemieckiego znaku
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towarowego, a po drugie, w niniejszym postepowaniu, ktére dotyczy wniosku o uniewaznienie prawa
do wspoélnotowego znaku towarowego z powodu zlej wiary i w ramach ktérego brana jest pod uwage
kwestia szczatkowej powszechnej znajomosci wcze$niejszych znakéw towarowych.

W trzeciej kolejnosci skarzaca podnosi, ze niezalezna dzialalno§¢ prowadzona przez poprzedniego
wlasciciela dla Citroén AG w Kolonii oraz w 2005 r. dla spétki zaleznej Peugeot w Bremie nie miata
zadnego zwigzku z dokonanym przez tego wilasciciela zgloszeniem wspdlnotowego znaku towarowego.
W szczegélnosci zdaniem skarzacej, o ile poprzedni wlasciciel uzyskal pewne informacje w ramach
swojej tymczasowej dziatalnosci jako dostawca oprogramowania, o tyle aby dokona¢ zgloszenia znaku
towarowego ,rzekomo pasozytniczego”’, nie mial on konkretnie potrzeby przeprowadzenia
dodatkowych poszukiwan.

W tym wzgledzie wystarczy za$ stwierdzi¢ w sposdéb analogiczny do tego, co stwierdzono w pkt 70 i 71
powyzej, ze ze struktury oraz z tre$ci zaskarzonej decyzji wynika, iz Izba Odwolawcza, dokonujac
stwierdzenia istnienia zlej wiary poprzedniego wlasciciela, nie oparla sie na rzeczonym stosunku
wspolpracy, ktéory w przeszlosci laczyl tego wlasciciela z interwenientem lub =z innymi
przedsiebiorstwami nalezacymi do jego grupy kapitalowe;j.

Wreszcie jesli chodzi o twierdzenia skarzacej dotyczace ,nadmiernej zwiezlosci” zaskarzonej decyzji
oraz podnoszonego braku ,najmniejszej argumentacji prawnej i jakiejkolwiek oceny zasad prawa
znakéw towarowych”, nalezy je oddali¢, bez wzgledu na to, czy dotycza one popelnionego przez Izbe
Odwotawcza btedu w ocenie co do istoty, czy niewystarczajacego uzasadnienia.

W tym wzgledzie, po pierwsze, w zakresie, w jakim skarzaca odnosi si¢ w ten sposéb do dokonanej
przez Izbe Odwolawcza oceny niniejszej sprawy co do istoty, Sad stwierdzit juz, w calosci rozwazan
przedstawionych w niniejszym wyroku, zasadno$¢ zaskarzonej decyzji. W tych ramach Sad wzial pod
uwage zaréwno rozwazania prawne przedstawione przez Izbe Odwolawcza, jak i ,zasady prawa znakéw
towarowych”.

Po drugie, gdyby przedstawione powyzej twierdzenia skarzacej nalezalo rozumie¢ jako skierowane
przeciwko rzekomemu niewystarczajacemu charakterowi uzasadnienia zaskarzonej decyzji, to wystarczy
stwierdzi¢, ze — jak wynika to z rozwazan przedstawionych przez Izbe Odwotawczy, streszczonych
w pkt 9-22 powyzej — Izba ukazala, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w sposéb jasny
i niedwuznaczny swoje rozumowanie, pozwalajac w ten sposéb skarzacej na poznanie uzasadnienia
podjetej decyzji i w nastepstwie obrone swoich praw, a sadowi Unii na dokonanie kontroli zgodnosci
z prawem rzeczonej decyzji [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie
T-379/12 Electric Bike World przeciwko OHIM - Brunswick (LIFECYCLE), niepublikowany
w Zbiorze, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].

Majac na uwadze calos¢ powyzszych rozwazan, nalezy oddali¢ jedyny zarzut skarzacej, a w rezultacie
skarge w catosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania kosztami zostaje obciazona, na Zzadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zagdaniem OHIM i interwenienta — obciazy¢ ja
kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledow

SAD (piata izba)
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orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.

2) Simca Europe Ltd zostaje obciazona kosztami postepowania.

Dittrich Schwarcz

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 maja 2014 r.

Podpisy

16

Tomljenovi¢
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