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W Zbiér Orzeczen

POSTANOWIENIE TRYBUNALU (sz4sta izba)

z dnia 19 czerwca 2014 r.*
Odwotanie — Wspélnotowy znak towarowy — Stowny znak towarowy ultrafilter international —
Whniosek o uniewaznienie prawa do znaku — Naduzycie prawa

W sprawie C-450/13 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 8 sierpnia 2013 r.,

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, z siedziba w Haan (Niemcy), reprezentowana przez
N. Siebertz, M. Teworte-Vey oraz A. Renvert, Rechtsanwilte,

wnoszaca odwolanie,
w ktdrej pozostalymi uczestnikami postepowania sa:
ultra air GmbH, z siedzibg w Hilden (Niemcy), reprezentowana przez C. Koniga, Rechtsanwalt,
strona skarzaca w pierwszej instancji,

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowany przez G. Schneidera, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (szésta izba),
w skladzie: A. Borg Barthet (sprawozdawca), prezes izby, E. Levits i M. Berger, sedziowie,
rzecznik generalny: N. Jaaskinen,
sekretarz: A. Calot Escobar,

podjawszy, po zapoznaniu sie ze stanowiskiem rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy
postanowieniem z uzasadnieniem, zgodnie z art. 181 regulaminu postepowania przed Trybunatem,

wydaje nastepujace

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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Postanowienie

W swoim odwolaniu Donaldson Filtration Deutschland GmbH (zwana dalej ,Donaldson Filtration
Deutschland”) wnosi o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej ultra air/OHIM - Donaldson
Filtration Deutschland (ultrafilter international) (T-396/11, EU:T:2013:284, zwanego dalej
»zaskarzonym wyrokiem”), w ktérym Sad stwierdzil niewazno$¢ decyzji Czwartej Izby Odwotawczej
Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia
18 maja 2011 r. (sprawa R 374/2010-4), dotyczacej postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do
znaku pomiedzy ultra air GmbH (zwana dalej ,ultra air”) a Donaldson Filtration Deutschland (zwanej
dalej ,sporna decyzjy”).

Ramy prawne

Artykul 7 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), zatytulowany ,Bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji’,
przewiduje w ust. 1:

»Nie sa rejestrowane:

a) [..]
b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrdzniajacego charakteru;

c¢) znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczernn lub wskazéwek mogacych sluzy¢
w obrocie do oznaczania rodzaju, jako$ci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci
towaréw lub uslug;

[...]".

Artykut 52 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Bezwzgledne podstawy uniewaznienia”, stanowi
w ust. 1 lit. a):

»Niewazno$¢ wspolnotowego znaku towarowego stwierdza si¢ [Wspdlnotowy znak towarowy
uniewaznia si¢] na podstawie wniosku do Urzedu lub roszczenia wzajemnego w postepowaniu
W sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy wspélnotowy znak towarowy zostal zarejestrowany z naruszeniem przepiséw
art. 7”.

Artykul 56 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Wniosek o stwierdzenie wygasniecia lub
0 uniewaznienie”, stanowi w ust. 1 lit. a)—c):

»Wniosek o stwierdzenie wygasniecia praw wilasciciela wspdlnotowego znaku towarowego lub
o uniewaznienie [prawa do] tego znaku moze by¢ ztozony w Urzedzie:

a) jezeli stosuje sie art. 51 i 52 — przez kazda osobe fizyczna lub prawna oraz przez kazda grupe lub
podmiot utworzony do celéw reprezentacji intereséw wytwércow, producentéw, ustugodawcow,
handlowcéw lub konsumentéw, ktére na podstawie warunkéw regulujacego je ustawodawstwa
posiadaja zdolno$¢ pozywania lub bycia pozwanym we wlasnym imieniu;

b) jezeli stosuje sie art. 53 ust. 1 — przez osoby okreslone w art. 41 ust. 1;
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c) jezeli stosuje si¢ art. 53 ust. 2 — przez wlascicieli wczesniejszych praw okreslonych w tym przepisie
lub przez osoby, ktére uprawnione s3 zgodnie z ustawodawstwem odpowiedniego panstwa
czlonkowskiego do wykonywania wspomnianych praw”.

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 29 marca 1999 r. ultrafilter GmbH, obecnie Donaldson Filtration Deutschland, zlozyla
w OHIM zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
s. 1), obecnie zastapionego rozporzadzeniem nr 207/2009.

Znakiem towarowym, o ktdrego rejestracje wniesiono, jest oznaczenie stowne ,ultrafilter international”
(zwane dalej ,zakwestionowanym znakiem towarowym”).

Towary i uslugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje zakwestionowanego znaku towarowego, naleza do
klas 7, 11, 37, 41 i 42 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 7: ,filtry do suszenia, oczyszczania i chlodzenia powietrza, gazéw i plynéw; korpusy filtrow,
materialy filtréw; mechaniczne i elektryczne oddzielacze skroplin; separatory oleju, separatory
wody”;

— klasa 11: ,urzadzenia i instalacje do suszenia, oczyszczania i chlodzenia powietrza, gazéw i plynéw;
czesci i akcesoria do tych urzadzen i instalacji, zwlaszcza membrany do pomp, wskazniki poziomu,
zawory, w szczegdlnosci zawory elektromagnetyczne, zawory membranowe, sterowniki do zaworéw,
sterowniki czasowe, manometry, zwlaszcza manometry réznicowe, mierniki ci$nienia, zwtaszcza
mierniki ci$nienia ze wskaznikiem temperatury, mierniki ci$nienia ze wskaznikiem poziomu,
elementy laczace do instalacji filtrowych, w tym spojenia strukturalne i elementy mocujace;
urzadzenia wentylacyjne”;

— klasa 37: ,uruchomienie, naprawa i konserwacja wyzej wymienionych urzadzen i instalacji”;
— klasa 41: ,szkolenie techniczne, szkolenie ze sprzedazy i szkolenie z produktéw”; oraz

— klasa 42: ,ustugi inzynierskie; doradztwo w zakresie planowania, montazu i obslugiwania wyzej
z”

wymienionych instalacji i urzadzen”.

Decyzja z dnia 19 stycznia 2001 r. OHIM odrzucit zgloszenie wspdélnotowego znaku towarowego na
mocy art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94, ktérego postanowienia zostaly powtérzone
w art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, na takiej podstawie, ze zakwestionowany znak
towarowy mial charakter opisowy i ze byl pozbawiony charakteru odrdzniajacego. W nastepstwie
odwolania wniesionego przez Donaldson Filtration Deutschland Druga Izba Odwolawcza OHIM
uchylita te decyzje w dniu 16 grudnia 2003 r. (sprawa R 375/2001-2) i potwierdzila, ze
zakwestionowany znak towarowy uzyskal zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, ktérego
postanowienia zostaly powtérzone w art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, charakter odrézniajacy
w niemieckojezycznych i angielskojezycznych panstwach cztonkowskich.

W dniu 27 wrzesnia 2005 r. zakwestionowany znak towarowy zostal zarejestrowany jako wspélnotowy
znak towarowy pod numerem 1121839.
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W dniu 5 maja 2008 r. ultra air GmbH zlozyta w OHIM na mocy art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 40/94, ktérego postanowienia zostaly powtérzone w art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009, wniosek o uniewaznienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego na takiej
podstawie, ze zostal on zarejestrowany z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 29 stycznia 2010 r. Wydzial Uniewaznien OHIM uwzglednil ten wniosek i uniewaznit
prawo do zakwestionowanego znaku towarowego w stosunku do wszystkich towaréw i ustug na
podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwigzku z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) tego
rozporzadzenia.

W dniu 16 marca 2010 r. Donaldson Filtration Deutschland, dzialajac na podstawie art. 58-64
rozporzadzenia nr 207/2009, wniosta do OHIM odwotanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien.

Sporna decyzja Czwarta Izba Odwolawcza OHIM uwzglednila odwolanie, uchylifa decyzje Wydzialu
Uniewaznien i oddalita wniesiony przez ultra air wniosek o uniewaznienie prawa do znaku. Zdaniem
tej Izby wniosek o uniewaznienie prawa do znaku stanowil naduzycie prawa i powinien by¢ odrzucony
jako niedopuszczalny. W tym wzgledzie uznata ona w istocie, ze skladajac wniosek o uniewaznienie
prawa do znaku, ultra air sama zmierzala w rzeczywistosci do uzywania nazwy ,ultrafilter” jako znaku
towarowego (pojedynczo lub w kombinacji z innymi wyrazeniami). Spétka ta dazyla zatem do celéw
innych niz cele interesu publicznego przewidziane w art. 7 ust. 1 lit. b) i c¢) oraz w art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009. Ukryte zamiary stanowiace naduzycie prawa przejawialy sie réwniez
w fakcie, ze dawna osoba zarzadzajaca wlasciciela zakwestionowanego znaku towarowego i obecna
osoba zarzadzajaca ultra air bronila osobiscie w 2003 r. uzyskanego w nastepstwie uzywania
charakteru odrdzniajacego tego znaku. Z uwagi na to, ze naduzycie prawa stanowi ,,0g6lna przeszkode
procesowq”, nalezalo wykluczy¢ wnioski i stanowiace naduzycie skargi, bedace procedurami stuzacymi
do realizacji celéw innych niz te przewidziane w systemie prawa, bez potrzeby odnoszenia si¢ do
prawa proceduralnego panstw czlonkowskich zgodnie z art. 83 rozporzadzenia nr 207/2009.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 22 lipca 2011 r. ultra air wniosla skarge majaca na celu
stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji.

Na poparcie skargi ultra air podniosta w istocie dwa zarzuty, dotyczace naruszenia, odpowiednio,
art. 52 ust. 1 lit. a) i art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009.

Jako ze odwotanie dotyczy tylko oceny dokonanej przez Sad w ramach zarzutu pierwszego, nalezy
ograniczy¢ sie do streszczenia tej oceny.

W pkt 17 i 18 zaskarzonego wyroku Sad, odnoszac si¢ do wyroku Lancome/OHIM (C-408/08 P,
EU:C:2010:92), uznal w istocie, ze zgodnie z art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 kazda
osoba fizyczna i prawna posiadajaca zdolno$¢ pozywania lub bycia pozywana we wlasnym imieniu
moze zlozy¢ wniosek o uniewaznienie prawa do znaku na mocy art. 52 ust. 1 lit. a) tego
rozporzadzenia, przy czym wnioskodawca nie musi wykaza¢ interesu prawnego. Wynika to
z okolicznosci, ze bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji maja na celu ochrone lezacego u ich
podstaw interesu ogdlnego.

Sad wyjasnit w tym wzgledzie w pkt 19 wspomnianego wyroku, ze interes ogdlny chroniony w art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 jest nierozerwalnie zwiazany z opisana wyzej podstawowa
funkcja znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentowi, ze towar lub usluga oznaczona
danym znakiem towarowym pochodzi z okre§lonego zrédla. Co sie tyczy interesu ogélnego
chronionego w art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia, polega on na zapewnieniu, by oznaczenia
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stanowigce opis co najmniej jednej z wlasciwosci towaréw lub ustug, dla ktérych wystapiono
o rejestracje w charakterze znaku towarowego, mogly by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich
przedsiebiorcéw oferujacych dane towary lub ustugi.

W pkt 20 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze z art. 7 ust. 1 lit. b) i c¢) rozporzadzenia nr 207/2009
wynika, iz postepowanie administracyjne przewidziane w art. 56 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia
w zwigzku z art. 52 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporzadzenia ma na celu miedzy innymi
umozliwienie OHIM weryfikacje waznosci rejestracji znaku towarowego i zajecie stanowiska, ktére
powinien on zaja¢ w razie potrzeby z urzedu na podstawie art. 37 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009.

W pkt 21 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze w tym kontekscie do OHIM nalezy ocena, czy
bedacy przedmiotem badania znak towarowy ma charakter opisowy lub czy jest pozbawiony charakteru
odrézniajacego, przy czym powody lub wczesniejsze zachowanie wnioskujacego o uniewaznienie prawa
do znaku nie moga mie¢ mozliwosci wplywu na zakres zadania, jakie zostalo przyznane OHIM, jezeli
chodzi o ogdlne interesy lezace u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 56 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009. Zdaniem Trybunatu, zwazywszy, ze OHIM nie rozstrzyga kwestii, czy
prawo wlasciciela znaku towarowego ma pierwszenstwo przed jakimkolwiek prawem wnioskujacego
o uniewaznienie prawa do znaku, lecz dokonuje weryfikacji, czy prawo wlasciciela znaku zostato
prawidlowo ustanowione w $wietle przepiséw regulujacych jego zdolno$¢ rejestracyjng, nie moze by¢
mowy o ,naduzyciu prawa” po stronie wnioskujacego o uniewaznienie prawa do znaku.

W pkt 22 zaskarzonego wyroku Sad wywodzi na tej podstawie, ze fakt, iz wnioskujacy o uniewaznienie
prawa do znaku moze zlozy¢ swéj wniosek w celu pdzniejszego umieszczenia przedmiotowego
oznaczenia na swych towarach, odpowiada wtasnie ogélnemu interesowi dostepnosci i swobodnego
uzywania przewidzianemu w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009. Z tego wzgledu jego
zdaniem tego rodzaju okoliczno$¢ nie moze w zadnym wypadku stanowi¢ naduzycia prawa,
w przeciwienistwie do tego, co uznala Czwarta Izba Odwolawcza OHIM. Taka ocene potwierdza
art. 52 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, zgodnie z ktérym prawo do wspdlnotowego znaku
towarowego moze takze zosta¢ uniewaznione na podstawie roszczenia wzajemnego w postepowaniu
w sprawie naruszenia, co z gory zaklada, Ze pozwany w tym postepowaniu moze uzyskacé
uniewaznienie prawa do znaku, nawet jezeli uzywal on przedmiotowego znaku towarowego i ma
zamiar w dalszym ciggu go uzywac.

W pkt 23 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze odrzucenie wniosku o uniewaznienie prawa do znaku
na podstawie ,naduzycia prawa” niweczy cele, do realizacji ktérych zmierza art. 7 ust. 1 lit. b) i )
rozporzadzenia nr 207/2009, gdyz tego rodzaju odrzucenie uniemozliwia opisane w pkt 21 tego
wyroku rozpatrzenie pod wzgledem merytorycznym.

W pkt 24 zaskarzonego wyroku Sad uznal réwniez, ze fakt, iz osoba zarzadzajaca wnioskujacego
o uniewaznienie prawa do znaku byla osoba zarzadzajaca wlasciciela znaku towarowego w chwili
dokonania zgloszenia znaku towarowego do rejestracji, nie wplywa w zaden sposéb na prawo
wspominanego wnioskujacego o uniewaznienie prawa do znaku do zlozenia do OHIM wniosku
w rozumieniu art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009. Wyjasnia w tym wzgledzie, ze przy
uwzglednieniu charakteru i celu przedmiotowego postepowania, polegajacych na ochronie intereséw
ogdlnych lezacych u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, wlasciciel znaku
towarowego majacego charakter opisowy lub pozbawionego charakteru odrézniajacego nie uzyskuje
zadnego prawa do tego, aby utrzymaé¢ w mocy rejestracje swego znaku towarowego z tego tylko
tytulu, ze wnioskujacym o uniewaznienie prawa do znaku zarzadza osoba fizyczna, ktéra w przeszlosci
zmierzala do rejestracji przedmiotowego oznaczenia.

Sad rozpatrzyl i oddalit w pkt 25 zaskarzonego wyroku podniesione przez Donaldson Filtration
Deutschland argumenty dotyczace czynéw nieuczciwej konkurencji, ktérych popelnienie wobec niej
spolka ta zarzucala spélce ultra air. Przypomnial, ze art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009
nie podporzadkowuje ani dopuszczalnosci, ani zasadno$ci wniosku o uniewaznienie prawa do znaku
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dobrej wierze wnioskujacego o uniewaznienie prawa do znaku. W istocie, nawet przy zalozeniu, iz
wniosek o uniewaznienie prawa do znaku stanowi cze$¢ globalnego planu konfrontacyjnej strategii
handlowej obejmujacej réwniez metody nieuczciwej konkurencji, wykreslenie z rejestru majacego
charakter opisowy lub pozbawionego charakteru odrézniajacego znaku towarowego jest zdaniem Sadu
konsekwencja prawna natozona w art. 57 ust. 5 i 6 rozporzadzenia nr 207/2009, a wlasciciel tego
znaku nie uzyskuje prawa do utrzymania w mocy jego rejestracji ze wzgledu na fakt, ze wnioskujacy
o uniewaznienie prawa do znaku popelnia ponadto czyny nieuczciwej konkurencji.

W tych okolicznosciach Sad orzekl w pkt 27 i 28 zaskarzonego wyroku, ze Czwarta Izba Odwolawcza

naruszyla prawo, odrzucajac wniosek o uniewaznienie prawa do znaku jako niedopuszczalny, na
podstawie zarzucanego ,naduzycia prawa”. W rezultacie stwierdzil niewazno$¢ spornej decyzji.

Zadania stron przed Trybunalem

Donaldson Filtration Deutschland i OHIM wnosza do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku;

— oddalenie skargi ultra air majacej na celu stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji; oraz
— obciazenie ultra air kosztami postepowania.

ultra air wnosi do Trybunalu o oddalenie odwolania i obcigzenie Donaldson Filtration Deutschland
kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

Na mocy art. 181 regulaminu postepowania przed Trybunaltem, jezeli odwolanie, gtéwne lub wzajemne,
jest w calosci lub w czesci oczywiscie niedopuszczalne lub oczywiscie bezzasadne, Trybunal moze,
w kazdej chwili, na wniosek sedziego sprawozdawcy i po zapoznaniu si¢ ze stanowiskiem rzecznika
generalnego, odpowiednio, odrzuci¢ lub oddali¢ to odwotanie w calos$ci lub w czesci w drodze
postanowienia z uzasadnieniem.

Przepis ten nalezy zastosowaé w ramach niniejszego postepowania odwolawczego.

Na poparcie swojego odwolania Donaldson Filtration Deutschland podnosi dwa zarzuty.
W przedmiocie zarzutu pierwszego

Argumentacja stron

W zarzucie pierwszym Donaldson Filtration Deutschland, wspierana przez OHIM, podnosi, ze Sad nie
dokonal oceny zarzutu naduzycia prawa jako ogélnego konceptu prawnego.

W pkt 17 i 18 zaskarzonego wyroku Sad slusznie stwierdzil, Zze zgodnie z art. 56 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 kazda osoba posiadajaca zdolno$¢ pozywania lub bycia pozywana we
wlasnym imieniu moze zlozy¢ wniosek o uniewaznienie prawa do znaku na mocy art. 52 ust. 1 lit. a)
tego rozporzadzenia, przy czym wnioskodawca nie musi wykaza¢ w tym wzgledzie interesu prawnego.
Jednakze w pkt 21 tegoz wyroku Sad niestusznie wywiédt z tego, ze do OHIM nalezy ocena, czy
bedacy przedmiotem badania znak towarowy ma charakter opisowy lub czy jest pozbawiony charakteru
odrézniajacego, ,przy czym powody lub wczesniejsze zachowanie wnioskujacego o uniewaznienie
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prawa do znaku nie mogg mie¢ mozliwosci wplywu na zakres zadania, jakie zostalo przyznane OHIM,
jezeli chodzi o ogdlne interesy lezace u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) oraz art. 56 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009”.

Sad w tym wzgledzie nie wzial pod rozwage argumentéw wysunietych przez Donaldson Filtration
Deutschland. Zdaniem tej spétki, po pierwsze, postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku
nie stanowi przeszkody dla wziecia pod uwage zarzutu naruszenia prawa jako ogdlnego konceptu
prawnego w zakresie, w jakim wykluczenie wnioskéw stanowiacych naduzycie nie jest rownowazne
wprowadzeniu obowigzku wykazania w sposéb pozytywny przez wnioskodawce interesu prawnego. Po
drugie, prawodawca Unii uksztaltowal postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku jako
postepowanie, ktdre jest wszczynane na wniosek, jako ze wlasciwie nie ma mozliwosci uniewaznienia
prawa do zarejestrowanego znaku towarowego z urzedu.

Sad ograniczyt sie¢ zatem do stwierdzenia bez uzasadnienia w pkt 21-23 zaskarzonego wyroku, ze
zarzut dotyczacy naduzycia prawa w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku
na podstawie art. 56 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 nie ma znaczenia.

Ponadto Sad nie wzial pod uwage orzecznictwa Trybunalu dotyczacego pojecia naduzycia prawa.
Donaldson Filtration Deutschland odnosi sie w tym wzgledzie do wyroku Budéjovicky Budvar
(C-482/09, EU:C:2011:605), w ktérym uznano, ze w prawie Unii nalezy respektowac pojecie naduzycia
prawa. Spoétka ta wymienia takze wyrok Lancome/OHIM (EU:C:2010:92), ktéry jej zdaniem ogranicza
sie do wyjasnienia, ze brak przystugujacego wnioskujacemu o uniewaznienie prawa do znaku wilasnego
interesu w wykresleniu znaku towarowego mozna przezwyciezy¢ interesem ogdélnym. Nie mozna zatem
wykluczy¢, ze mozna przeciwstawi¢ zarzut dotyczacy naduzycia prawa wnioskowi o uniewaznienie
prawa do znaku zlozonemu na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009.

ultra air twierdzi, ze Sad przeprowadzil prawidlowe badanie przestanek naduzycia prawa. W tych
okolicznosciach Sad w pkt 17-20 zaskarzonego wyroku rozwazyl cel rozpatrywanej regulacji
wspdlnotowej, ktérym jest ochrona interesu ogélnego. W pkt 21-27 tegoz wyroku zbadal, czy
okolicznosci podnoszone przez Donaldson Filtration Deutschland skutkuja tym, Ze w niniejszym
przypadku cel tej regulacji nie zostal osiagniety. Zdaniem ultra air Sad slusznie stwierdzil, ze
okolicznosci te nie zmieniaja w niczym faktu, ze cel regulacji zostal osiagniety.

Ocena Trybunalu

W zarzucie pierwszym Donaldson Filtration Deutschland podnosi w istocie, ze Sad ograniczyt sie do
nieslusznego stwierdzenia, iz zarzut dotyczacy naduzycia prawa w ramach postepowania w sprawie
uniewaznienia prawa do znaku na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nie ma
znaczenia, i to bez uzasadnienia oraz bez uwzglednienia orzecznictwa Unii dotyczacego naduzycia
prawa.

Taki zarzut zasadza sie na oczywiscie blednym odczytaniu zaskarzonego wyroku.

Otéz, po pierwsze, Sad na wstepie stwierdzil w istocie w pkt 17-19 zaskarzonego wyroku, ze zgodnie
z art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 wniosek o uniewaznienie prawa do znaku oparty na
bezwzglednej podstawie uniewaznienia nie wymaga, by wnioskujacy wykazal interes prawny, w zakresie,
w jakim bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji maja na celu ochrone lezacego u ich podstaw
interesu ogdlnego, czego zreszta Donaldson Filtration Deutschland nie kwestionuje.

ECLIL:EU:C:2014:2016 7
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Po drugie, jak wskazal Sad w pkt 20 zaskarzonego wyroku, postepowanie administracyjne przewidziane
w art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 52 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia
ma na celu miedzy innymi umozliwienie OHIM weryfikacji waznosci rejestracji znaku towarowego
i zajecia stanowiska, ktére powinien on zaja¢ w razie potrzeby z urzedu na podstawie art. 37 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009.

W tych okolicznosciach, gdy chodzi o ochrone interesu ogélnego lezacego u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b)
i c) oraz art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, Sad wywiéd! z tego w pkt 21 zaskarzonego
wyroku, ze zadaniem OHIM jest ocena, czy rozpatrywany znak towarowy jest opisowy lub pozbawiony
charakteru odrézniajacego w $wietle przepisow regulujacych jego zdolno$¢ rejestracyjng, przy czym
powody lub wczesniejsze zachowanie wnioskujacego o uniewaznienie prawa do znaku nie moga miec
mozliwosci wplywu na zakres tego zadania.

Otéz, jako ze ocena OHIM powinna zostaé przeprowadzona wylacznie w odniesieniu do intereséw
ogdlnych lezacych u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i c¢) oraz art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009, potencjalny lub rzeczywisty interes gospodarczy, do ktérego dazy wnioskujacy
0 uniewaznienie prawa do znaku, nie ma znaczenia i tym samym nie moze by¢ mowy o ,naduzyciu
prawa”, jak slusznie orzekl Sad.

Wynika z tego, ze okoliczno$¢, zgodnie z ktéra wnioskujacy o uniewaznienie prawa do znaku moze
zlozy¢ swdj wniosek w celu pdzniejszego umieszczenia przedmiotowego oznaczenia na swych
towarach, w zadnym przypadku nie moze stanowi¢ naduzycia prawa, jak stwierdzil to Sad w pkt 22
zaskarzonego wyroku. Interes ogdlny chroniony art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 ma
bowiem wlasnie na celu dostepnos¢ i swobodne uzywanie wspomnianego oznaczenia.

Ponadto nalezy zauwazy¢, ze zamiar uzywania rozpatrywanego znaku towarowego przez wnioskujacego
o uniewaznienie prawa do znaku po jego uniewaznieniu nie jest nieaprobowany przez rozporzadzenie
nr 207/2009. Jak bowiem stwierdzil Sad we wspomnianym pkt 22, art. 52 ust. 1 tego rozporzadzenia
przewiduje, ze prawo do wspdlnotowego znaku towarowego moze réwniez zostaé uniewaznione
w wyniku istnienia bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji na podstawie roszczenia wzajemnego
W postepowaniu w sprawie naruszenia, co z goéry zaklada, ze pozwany w tym postepowaniu moze
uzyska¢ uniewaznienie prawa do znaku, nawet jezeli uzywal on przedmiotowego znaku towarowego
i ma zamiar w dalszym ciagu go uzywac.

Natomiast, jak podkreslit Sad w pkt 23 zaskarzonego wyroku, oddalenie wniosku o uniewaznienie
prawa do znaku na tej podstawie, ze stanowi on naduzycie prawa, byloby sprzeczne z rzeczywista
realizacja celéw, do ktérych zmierza art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzadzenia nr 207/2009. Takie
oddalenie nie umozliwitoby bowiem przeprowadzenia badania znaku towarowego w $wietle przepiséow
regulujacych jego zdolno$¢ rejestracyjna ani oceny istnienia bezwzglednej podstawy odmowy
rejestracji.

W tych okolicznosciach Sad, nie naruszajac prawa, orzekl, ze kwestia naduzycia prawa nie ma
znaczenia w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku na podstawie art. 56
ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009.

Podniesiony przez Donaldson Filtration Deutschland argument dotyczacy orzecznictwa Trybunalu
w zakresie naduzycia prawa nie moze podwazac tego wniosku. Po pierwsze, trzeba bowiem zauwazy¢,
ze tylko zadania przedstawione w ramach sprawy, w ktérej zapadl wyrok Budéjovicky Budvar
(EU:C:2011:605), dotyczyly kwestii naduzycia prawa. Po drugie, co sie tyczy wyroku Lancome/OHIM
(EU:C:2010:92), nalezy stwierdzi¢, ze Trybunal oddalil argument podniesiony przez Lancéme parfums
et beauté & Cie SNC, zgodnie z ktérym art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 wymaga, by
wnioskujacy o uniewaznienie prawa do znaku mial rzeczywisty lub potencjalny interes gospodarczy
w wykresleniu zakwestionowanego znaku towarowego. W szczegdlnosci Sad orzekl w istocie w pkt 43
tego wyroku, Ze interes ogdlny lezacy u zrédla podstawy odmowy rejestracji danego znaku z powodu
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jego charakteru opisowego nie odnosi sie wylacznie do konkurentéw wlasciciela znaku towarowego,
lecz chodzi tu o interes wszystkich. Tym samym indywidualny interes gospodarczy w wykresleniu
zakwestionowanego znaku towarowego konkurentéw jego wtlasciciela nie ma znaczenia w ramach
postepowania dotyczacego wniosku o uniewaznienie prawa do znaku na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009.

Co sie tyczy spoczywajacego na Sadzie obowiazku uzasadnienia, nalezy przypomnie¢ w tym wzgledzie,
ze wedlug utrwalonego orzecznictwa taki obowiazek nie wymaga, by Sad przedstawil wywdd, w ktérym
wyczerpujaco rozpatrzylby kazdy z argumentéw wysunietych przez strony postepowania z osobna,
a tym samym przedstawione przez Sad uzasadnienie moze by¢ dorozumiane, jezeli tylko pozwala
zainteresowanym zapozna¢ si¢ z powodami nieuwzglednienia ich argumentéw przez Sad i zapewnia
Trybunalowi wystarczajacy material do sprawowania kontroli (wyrok Gogos/Komisja, C-583/08 P,
EU:C:2010:287, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo).

Nalezy zauwazy¢, ze rozumowanie przedstawione przez Sad w pkt 21-23 zaskarzonego wyroku
nieuchronnie pociaga za soba dorozumiane oddalenie argumentéw wysunietych przez Donaldson
Filtration Deutschland. Przyjecie argumentacji tej spotki sprowadzatoby si¢ bowiem do niechronienia
intereséw ogoélnych lezacych u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i c¢) rozporzadzenia nr 207/2009. Jako ze
Sad nie jest obowiazany odpowiedzie¢ w sposéb wyczerpujacy na kazdy z argumentéw wysunietych
przez strony w postepowaniu przed Sadem, nie mozna mu zarzucaé, ze nie uzasadnil dokonanej przez
siebie oceny.

Z poprzedzajacych rozwazan wynika, ze zarzut pierwszy nalezy oddali¢ jako oczywiscie bezzasadny.
W przedmiocie zarzutu drugiego

Argumentacja stron

W zarzucie drugim Donaldson Filtration Deutschland, wspierana przez OHIM, podnosi, ze Sad
pominal ocene konkretnych okolicznos$ci niniejszej sprawy, ktére wskazuja, iz wniosek
o uniewaznienie prawa do znaku zlozony przez ultra air stanowi naduzycie.

W pierwszej czesci zarzutu drugiego Donaldson Filtration Deutschland podnosi, ze Sad naruszyt prawo
poprzez orzeczenie w pkt 25 zaskarzonego wyroku, ze niezgodne z prawem zachowanie ultra air, ktéra
zmierza w oczywisty sposob wylacznie do skorzystania z uzyskanej wéréd wlasciwego kregu odbiorcow
dobrej reputacji nazwy ,ultrafilter international” i do wprowadzenia tego kregu w blad co do
pochodzenia towardw, jest pozbawione znaczenia w niniejszej sprawie.

O ile Sad slusznie ocenil, ze art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 nie podporzadkowuje ani
dopuszczalnosci, ani zasadnosci wniosku o uniewaznienie prawa do znaku dobrej wierze wnioskujacego
o uniewaznienie prawa do znaku, o tyle niekoniecznie wynika z tego jednakze, ze uniewaznienie znaku
towarowego opisowego lub pozbawionego charakteru odrézniajacego jest konsekwencja prawna
nalozong w art. 57 ust. 5 i 6 rozporzadzenia nr 207/2009, nawet jesli wnioskujacy o uniewaznienie
prawa do znaku dopuszcza sie czynéw nieuczciwej konkurencji. Wniosek o uniewaznienie prawa do
znaku nie stanowi bowiem pojedynczego dzialania, réwnolegle do innego ewentualnego zachowania
antykonkurencyjnego ultra air, lecz stanowi wtlasnie podstawe i przedmiot tego nieuczciwego
zachowania.

W drugiej czes$ci zarzutu drugiego Donaldson Filtration Deutschland podnosi, ze Sad w pkt 24
zaskarzonego wyroku zbadal w niewystarczajacy sposob role osoby zarzadzajacej ultra air, ktéra byla
uprzednio osoba zarzadzajaca Donaldson Filtration Deutschland i byla sama osobiscie odpowiedzialna
za czynno$ci zwigzane z postepowaniem majacym na celu rejestracje znaku towarowego,
w odniesieniu do ktérego spoétka ta wnosi o uniewaznienie przystugujacego do niego prawa.
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OHIM uwaza, ze rozumowanie Sadu przeprowadzone w pkt 24 zaskarzonego wyroku ma charakter
okrezny. Stwierdzenie Sadu, zgodnie z ktérym wtlasciciel ,nie uzyskuje zadnego prawa do tego, aby
utrzymaé w mocy rejestracje”, nie rézni si¢ zdaniem OHIM od wniosku, zgodnie z ktérym ,prawo
wnioskujacego o uniewaznienie prawa nie jest naruszone”, jako ze przedstawiaja one dokonana przez
Sad ocene pod innym katem.

OHIM odnosi sie takze do orzecznictwa i doktryny niemieckiej, zgodnie z ktérymi aspekt zachowania
sprzecznego (venire contra factum proprium) moze prowadzi¢ do zidentyfikowania naduzycia, a zarzut
dotyczacy naduzycia prawa nie moze zosta¢ odrzucony z zasady w postepowaniu w sprawie
uniewaznienia prawa do znaku. W tym kontekscie okolicznos$¢, ze osoba, ktéra najpierw umozliwilta
rejestracje znaku towarowego, wykazujac charakter odrézniajacy uzyskany w wyniku uzywania tego
znaku, kwestionuje obecnie swoje wlasne zachowanie, ma zdaniem OHIM znaczenie.

ultra air utrzymuje, ze zarzut drugi nalezy oddali¢ jako bezzasadny, gdyz Sad wzial pod uwage
okolicznosci niniejszej sprawy, jak wynika to z pkt 21-27 zaskarzonego wyroku.

Co sie tyczy pierwszej cze$ci zarzutu drugiego, ultra air podkresla, Ze argumentacja Donaldson
Filtration Deutschland, zgodnie z ktéra znak towarowy ,ultrafilter international” jest na tyle
powszechnie znany, ze nalezy go chroni¢ na rzecz tej spoétki, bylaby zrozumiala, gdyby owa spétka
oparfa sie na okolicznosci, ze wspomniany znak towarowy w chwili zlozenia wniosku o uniewaznienie
prawa do niego cechowal sie, w kazdym razie, charakterem odrézniajacym uzyskanym w wyniku
uzywania. Tak za$ nie bylo.

Co sie tyczy drugiej czeSci zarzutu drugiego, ultra air utrzymuje, ze zarzut venire contra factum
proprium nie ma zastosowania w niniejszym przypadku, gdyz osoba zarzadzajaca ultra air
doprowadzila do zarejestrowania zakwestionowanego znaku towarowego nie dla siebie samej, lecz na
rzecz Donaldson Filtration Deutschland, ktdra jest osoba prawng, tak Ze osoba zarzadzajaca nigdy nie
byla wlascicielem znaku towarowego ,ultrafilter international”. ultra air podkresla ponadto, ze
wspomniana osoba zarzadzajaca objela stanowisko w tej spélce dopiero w marcu 2008 r. Jesliby
przyja¢ argumentacje Donaldson Filtration Deutschland, wynikaloby z tego, Ze wniosek
o uniewaznienie prawa do znaku zlozony przed marcem 2008 r. nie bylby uznany za stanowiacy
naduzycie, podobnie jak w razie gdyby taki wniosek zostal zlozony po odejsciu wspomnianej osoby
zarzadzajacej.

Ocena Trybunalu

Co sie tyczy pierwszej czesci drugiego zarzutu, nalezy przede wszystkim zauwazy¢, ze Sad w pkt 25
zaskarzonego wyroku zbadal podniesione przez Donaldson Filtration Deutschland zarzuty dotyczace
czynéw nieuczciwej konkurencji popelnionych wobec tej spétki przez ultra air i stwierdzil na tej
podstawie, ze czyny te nie naruszajy prawa tej ostatniej do zadania uniewaznienia prawa do
zakwestionowanego znaku towarowego.

Nastepnie argumentacja Donaldson Filtration Deutschland opiera sie¢ na zalozeniu, zgodnie z ktérym
wniosek o uniewaznienie prawa do znaku zlozony przez ultra air na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 jest sam w sobie czynem nieuczciwej konkurencji.

Takie zalozenie jest zas oczywiscie bledne, jako Ze fakt, iz wnioskujacy o uniewaznienie prawa do znaku
moze zlozy¢ swoj wniosek w celu pdzniejszego uzywania zakwestionowanego znaku towarowego,
odpowiada wlasnie ogélnemu interesowi dostepnosci i swobodnego uzywania lezacemu u podstaw
art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, jak to wynika z pkt 43 niniejszego postanowienia. Taka
ocene potwierdza art. 52 wust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, zgodnie z ktérym prawo do
wspélnotowego znaku towarowego moze takze zosta¢ uniewaznione na podstawie roszczenia
wzajemnego w postegpowaniu w sprawie naruszenia.

10 ECLIL:EU:C:2014:2016
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Wreszcie Sad slusznie uznal, ze wykreslenie znaku towarowego opisowego lub pozbawionego
charakteru odrézniajacego nie jest konsekwencja wynikajaca z czynu nieuczciwej konkurencji, jako ze
ze wzgledu na istnienie obciazajacych ten znak towarowy bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji
powinna byta nastapi¢ odmowa zarejestrowania go, lecz jest konsekwencja prawna nalozona w art. 57
ust. 5 i 6 rozporzadzenia nr 207/2009.

Wynika z tego, ze pierwsza czes¢ zarzutu drugiego nalezy oddali¢ jako oczywiscie bezzasadna.

Co sie tyczy drugiej czesci zarzutu drugiego, nalezy zauwazy¢, ze w pkt 24 zaskarzonego wyroku Sad
orzekl, ze fakt, iz osoba zarzadzajaca wnioskujacego o uniewaznienie prawa do znaku, czyli ultra air,
byla osoba zarzadzajaca wlasciciela zakwestionowanego znaku towarowego, Donaldson Filtration
Deutschland, w chwili dokonania zgloszenia znaku towarowego do rejestracji, nie wplywa w zaden
sposob na prawo ultra air do zlozenia do OHIM wniosku o uniewaznienie prawa do znaku
w rozumieniu art. 56 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009. Sad wyjasnit w tym wzgledzie, ze przy
uwzglednieniu charakteru i celu przedmiotowego postepowania, polegajacych na ochronie intereséw
ogoélnych lezacych u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i c¢) rozporzadzenia nr 207/2009, wlasciciel znaku
towarowego majacego charakter opisowy lub pozbawionego charakteru odrdzniajacego nie uzyskuje
zadnego prawa do tego, aby utrzyma¢ w mocy rejestracje swego znaku towarowego z tego tylko
tytulu, ze wnioskujacym o uniewaznienie prawa do znaku zarzadza osoba fizyczna, ktéra w przeszlosci
zmierzala do rejestracji przedmiotowego oznaczenia.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze Sad zbadal przywolany przez Donaldson Filtration Deutschland argument,
zgodnie z ktérym wniosek o uniewaznienie prawa do znaku stanowi naduzycie ze wzgledu na
wczesniejsze zachowanie osoby zarzadzajacej ultra air, i ocenil, ze okoliczno$¢ ta nie ma znaczenia
w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/20009.

Ponadto, poniewaz Sad nie jest obowiazany odpowiedzie¢ w sposéb wyczerpujacy na wszystkie
argumenty wysuniete przez strony w postepowaniu przed Sadem (zob. podobnie wyrok
Gogos/Komisja, EU:C:2010:287, pkt 30), nie mozna mu zarzucaé, ze nie zbadal w wystarczajacy
sposéb okolicznosci dotyczacej wezesniejszego zachowania osoby zarzadzajacej ultra air.

Co wiecej, wbrew temu, co uwaza OHIM, rozumowanie Sadu przedstawione w pkt 24 zaskarzonego
wyroku nie ma charakteru okreznego. Po pierwsze, w zdaniu pierwszym pkt 24 zaskarzonego wyroku
okreslono bowiem w istocie, ze wczes$niejsze zachowanie osoby zarzadzajacej ultra air, sp6tki wnoszacej
o uniewaznienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego, nie ma w zaden sposéb znaczenia
w odniesieniu do przystugujacego tej spdlce prawa do zlozenia do OHIM takiego wniosku. Zdanie
drugie tego punktu wuzasadnia to stwierdzenie charakterem i przedmiotem rozpatrywanego
postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku, ktére polega na ochronie intereséw ogélnych
lezacych u podstaw art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009. Jako ze prawo do znaku
towarowego, ktéry nie powinien byl zostaé zarejestrowany ze wzgledu na charakter opisowy lub brak
charakteru odrdzniajacego, powinno mdéc by¢ uniewaznione, na ochrone intereséw ogdlnych nie maja
wplywu wczeéniejsze dzialania osoby zarzadzajacej spolka, ktéra spowodowala wszczecie
rozpatrywanego postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku.

Ponadto nalezy zauwazy¢, ze wspomniana osoba zarzadzajaca podjela czynnosci zmierzajace do
zarejestrowania zakwestionowanego znaku towarowego nie dla siebie samej, lecz w imieniu i na
rachunek wlasciciela tego znaku, Donaldson Filtration Deutschland, bedacego osoba prawna, ktéra
nalezy odrézni¢ od zarzadzajacej nia osoby fizycznej. Wynika z tego, Ze wspomniana osoba
zarzadzajaca nigdy nie byla wlascicielem zakwestionowanego znaku towarowego, tak ze zarzut venire
contra factum proprium nie moze by¢ zastosowany.

Tym samym druga cze$¢ zarzutu drugiego nalezy réwniez oddali¢ jako oczywiscie bezzasadna,
a w rezultacie nalezy oddali¢ zarzut drugi.
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71 Z ogdbtu poprzedzajacych rozwazan wynika, ze odwotanie nalezy oddali¢ w calosci.

W przedmiocie kosztow

72 Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postepowania, majacym zastosowanie do postepowania
odwolawczego na podstawie art. 184 § 1 tegoz regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz ultra air wniosta o obciazenie Donaldson
Filtration Deutschland kosztami postepowania, a ta ostatnia przegrala sprawe, nalezy obciazy¢ ja
kosztami postepowania.
Z powyzszych wzgledéw Trybunat (szdsta izba) postanawia, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Donaldson Filtration Deutschland GmbH zostaje obciazona kosztami post¢powania.

Podpisy
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