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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (dziewiata izba)

z dnia 18 listopada 2015 r.*

Wspoélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Stowny wspdlnotowy znak towarowy VIGOR — Wcze$niejsze graficzne, miedzynarodowy
i wspdlnotowy, znaki towarowe VIGAR — Dopuszczalno$¢ dowodéw na okoliczno$¢ uzywania

przedstawionych na CD-ROM-ie — Uwzglednienie dowodéw uzupelniajacych nieprzedstawionych
w wyznaczonym terminie — Rzeczywiste uzywanie wcze$niejszych znakéw towarowych — Artykut 15

i art. 57 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Posta¢ rézniaca si¢ co do elementdéw, ktére nie

wplywaja na charakter odrdzniajacy

W sprawie T-361/13

Menelaus BV, z siedziba w Amsterdam (Holandia), reprezentowana przez adwokatéw A. von
Miihlendahla i H. Hartwiga,

strona skarzaca,
przeciwko

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

strona pozwana,

w ktdérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, sg

Vicente Garcia Mahiques i Felipe Garcia Mahiques, zamieszkaly w Jesus Pobre (Hiszpania),
reprezentowani przez adwokata E. Péreza Crespa,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 23 kwietnia 2013 r.
(sprawa R 88/2012-2) dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy
z jednej strony Vicentem Garcia Mahiquesem i Felipem Garcia Mahiquesem a z drugiej strony
Menelaus BV,

SAD (dziewiata izba),
w sktadzie: G. Berardis, prezes, O. Czlcz (sprawozdawca) i A. Popescu, sedziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 9 lipca 2013 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu
25 pazdziernika 2013 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge interwenientéw zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
8 listopada 2013 r.,

uwzgledniwszy wystosowane przez Sad do stron pytania na pi$mie i odpowiedzi na te pytania ztozone
w sekretariacie Sadu w dniach 10 i 11 grudnia 2014 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 21 stycznia 2015 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok' [...]

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— oddalenie odwotania interwenientéw od decyzji Wydzialu Uniewaznien;

— obcigzenie OHIM i interwenientéw kosztami postepowania, w tym kosztami poniesionymi przez
skarzaca w zwiazku z postepowaniem przed Izba Odwolawcza.

OHIM i interwenienci wnosza zasadniczo do Sadu o:
— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa [...]

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego w istocie naruszenia zasad procesowych w zakresie
przedstawienia dowodu uzywania

Skarzaca twierdzi w istocie, ze skorzystanie z dwéch CD-ROM-6w do celéw przedstawienia dowodéw
w postepowaniu przed Wydzialem Uniewaznien i z jednego dodatkowego CD-ROM-u w celu
przedstawienia dowodéw w postepowaniu przed Izba Odwotawcza nie jest zgodne z zasada 22 ust. 4
rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie
nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), ze zmianami, w zwiazku z zasadami 79 i 79a wspomnianego
rozporzadzenia. W jej przekonaniu mamy tu zatem do czynienia z dowodami niedopuszczalnymi, co
zostalo juz wczesniej stwierdzone przez inng izbe odwotawcza OHIM w innej sprawie.

OHIM, popierany przez interwenientéw, podnosi w istocie, po pierwsze, ze sposéb dowodzenia i srodki
dowodowe w zakresie rzeczywistego uzywania nie sa ograniczone, a po drugie, Ze omawiane zasady
procesowe nie wykluczaja takiego sposobu przedstawienia dowodéw.

1 — Ponizej zostaly odtworzone jedynie te punkty wyroku, ktérych publikacje Sad uznal za wskazana.
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W tym wzgledzie z motywu 10 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, ze prawodawca uznal, iz ochrona
wcze$niejszego znaku towarowego jest uzasadniona tylko wtedy, gdy znak ten byl rzeczywiscie
uzywany. W zgodzie z tym motywem art. 57 ust. 2 i 3 tego rozporzadzenia przewiduje, ze wiasciciel
wspdlnotowego znaku towarowego moze zada¢ przedstawienia dowodu na to, ze w okresie pieciu lat
poprzedzajacych date zlozenia wniosku o uniewaznienie prawa do znaku lub — w danym wypadku —
w okresie pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego,
wczesniejszy znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany na terytorium, na ktérym jest on chroniony.

Z pkt 6 i 20 zaskarzonej decyzji wynika, ze w odpowiedzi na wystosowane przez skarzaca zadanie
dowiedzenia rzeczywistego uzywania wczesniejszych znakéw towarowych interwenienci przedlozyli
Wydzialowi Uniewaznien dwa CD-ROM-y zawierajace w szczegé6lnosci fotografie, faktury, katalogi
i wydruki ze strony internetowej. Poniewaz Wydzial Uniewaznienr stwierdzil jednak, ze rzeczywiste
uzywanie musi zosta¢ wykazane w spos6b kumulatywny dla dwéch okreséw, o ktérych mowa
w art. 57 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, a mianowicie w niniejszej sprawie dla okresu od
12 grudnia 2000 r. do 11 grudnia 2005 r. wlacznie (pie¢ lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego, zwanego dalej ,pierwszym okresem”) i dla okresu od 23 grudnia
2005 r. do 22 grudnia 2010 r. wlacznie (pie¢ lat poprzedzajacych zlozenie wniosku o uniewaznienie
prawa do znaku”, zwanego dalej ,drugim okresem”), a nie przedstawiono zadnego dowodu
odnoszacego sie¢ do pierwszego okresu, w zwigzku z czym wniosek o uniewaznienie musial zostaé
oddalony, interwenienci zlozyli w postepowaniu przed Izba Odwolawcza nowy CD-ROM zawierajacy,
oprocz innych dokumentéw, kilka faktur dotyczacych lat 2001- 2010, co zostalo wskazane w pkt 40
zaskarzonej decyzji.

Izba Odwotawcza uwzglednita przedstawione dowody. Jak wskazano w pkt 22 zaskarzonej decyzji, Izba
Odwotawcza odrzucita argument skarzacej stanowiacy krytyke faktu, ze dowody zostaly przedstawione
na CD-ROM-ie, co mialo wyjatkowo utrudni¢ ich analize, stwierdzajac w istocie, ze argument ten nie
wystarczyl do obalenia mocy dowodowej zawarto$ci omawianego CD-ROM-u.

W tym wzgledzie nalezy na wstepie zauwazy¢, ze w odpowiedzi na pytanie zadane przez Sad na pi$mie
i na rozprawie OHIM nie podtrzymal wobec tego zarzutu zarzutu niedopuszczalnosci podniesionego
w odpowiedzi na skarge, zgodnie z ktérym skarzaca nie mogla podnosi¢ po raz pierwszy przed Sadem
niewlasciwego charakteru przedstawienia dowodéw na CD-ROM-ie.

W kazdym razie Sad uscisla, ze uwaza ten zarzut skarzacej za dopuszczalny. Zwazywszy bowiem, ze
zgadzajac si¢ na zbadanie dowodéw przedstawionych na CD-ROM-ie, Izba Odwolawcza zastosowala
omawiane tu zasady procesowe, kwestia ta stanowi cze$¢ rozstrzyganego przez nia sporu. W rezultacie
skarzaca jest uprawniona do podniesienia tego zarzutu po raz pierwszy przed Sadem, gdyz jego
rozpatrzenie nie jest sprzeczne z § 135 ust. 4 regulaminu postepowania przed Sadem z dnia 2 maja
1991 r., zgodnie z ktérym pisma stron nie mogg zmienia¢ przedmiotu sporu przed izbg odwotawcza.

Co do istoty, zasada 22 rozporzadzenia nr 2868/95, znajdujaca zastosowanie do postepowan w sprawie
uniewaznienia prawa do znaku na podstawie zasady 40 ust. 6 wspomnianego rozporzadzenia, wskazuje
w ust. 4, ze ,dowody [...] sa przedkladane zgodnie z zasad[ami] 79 oraz 79a i ograniczaja si¢ co do
zasady do przedlozenia dokumentéw i przedmiotéw majacych znaczenie dowodowe, takich jak
opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogloszenia prasowe oraz pisemne
o$wiadczenia [...]”.

Z przepisu tego wynika, ze zawarte w nim wyliczenie $rodkéw dowodowych (opakowania, katalogi,
faktury itd.) nie jest wyczerpujace, poniewaz w przepisie tym wskazano, iz owe dowody ,ograniczaja
sie co do zasady” do wymienionych przykladow.

Ponadto orzecznictwo potwierdza, ze sposéb dowodzenia i srodki dowodowe w zakresie rzeczywistego

uzywania znaku nie s3 ograniczone [wyrok z dnia 15 wrze$nia 2011 r., centrotherm Clean
Solutions/OHIM -  Centrotherm  Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Zb.Orz.,
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EU:T:2011:480, pkt 46]. Ze wspomnianego wyroku wynika, ze Sad — w odpowiedzi na wysuniety przez
skarzagca w tamtej sprawie argument dotyczacy trudnosci zgromadzenia typowych s$rodkéw
dowodowych takich jak fotografie czy reklamy ze wzgledu na specyfike danego rynku i docelowych
klientéw — pragnal w istocie przypomnie¢, iz $rodki dowodowe w zakresie uzywania znaku sa
wielorakie.

Wykraczajac poza zakres tej ostatniej sprawy, jest niemniej jasne, ze Srodki dowodowe takie jak
materialy audio-wizualne w postaci ogloszen reklamowych czy nagran telewizyjnych nie sa
wykluczone. Otdz tego rodzaju materialy sa ogélnie dostepne na nosnikach informatycznych takich jak
CD-ROM lub pendrive i nie moga zosta¢ przedstawione na takim no$niku jak papier czy w formie
zdygitalizowanego pliku takiego dokumentu.

Inaczej rzecz sie ma w przypadku $rodkéw dowodowych zakwestionowanych w niniejszej sprawie,
takich jak faktury czy katalog (zob. pkt 19 powyzej), ktére moga zosta¢ zlozone w postaci papierowej
lub w formie pliku zawierajacego zeskanowane dokumenty, jednak do celéw przedlozenia zostaly
zachowane na CD-ROM-ie.

Nawet jesli przypomniane w pkt 23-26 powyzej zasady nie sprzeciwiaja sie przedstawieniu dowodéw
w formie CD-ROM-u, to podniesiona kwestia dotyczy przede wszystkim sposobu przekazania
materialu dowodowego OHIM.

Przepisy rozporzadzenia nr 2868/95, ktére konkretnie odnosza sie do powiadamiania OHIM i na ktére
powotlala sie skarzaca, nie stoja jednak na przeszkodzie — wbrew jej twierdzeniom — przekazaniu
dowodéw na CD-ROM.

W tym wzgledzie z przytoczonej w pkt 23 powyzej zasady 22 ust. 4 rozporzadzenia nr 2868/95 wynika,
ze przedstawienie dowodéw odbywa sie zgodnie z zasadami 79 i 79a wspomnianego rozporzadzenia.

Zasada 79 rozporzadzenia nr 2868/95 stanowi:

»Wnioski o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego oraz pozostale wnioski przewidziane
w rozporzadzeniu, a takze wszystkie inne powiadomienia skierowane do [OHIM] przekazywane sa
w nastepujacy sposéb:

a) poprzez przekazanie [OHIM] podpisanego oryginalu odpowiedniego dokumentu droga pocztowa,
w drodze doreczenia osobistego lub w kazdy inny sposdb;

b) poprzez przekazanie podpisanego oryginatu faksem zgodnie z zasada 80;

[...]
d) poprzez przekazanie tresci powiadomienia srodkami elektronicznymi zgodnie z zasada 82”.

Jak slusznie precyzuje OHIM, niniejszy przypadek nie wchodzi w zakres stosowania zasady 79 lit. b)
rozporzadzenia nr 2868/95, ktéry dotyczy przekazywania faksem, ani zasady 79 lit. d) tego
rozporzadzenia, ktéry odnosi sie¢ do powiadamiania za posrednictwem $rodkéw elektronicznych,
poniewaz omawiany tu CD-ROM zostal przekazany jako zalacznik do podpisanego dokumentu
wystanego droga pocztowa. A zatem zastosowanie do rozpatrywanego tu stanu faktycznego znajduje
zasada 79 lit. a) rozporzadzenia nr 2868/95, ktéra nie ogranicza rodzajéw no$nikéw pozwalajacych na
zachowanie dowodéw przedstawionych jako zatacznik do takich powiadomien.

Powyzsza analiza pozostaje w zgodzie z zasada 79a rozporzadzenia nr 2868/95, ktdéry precyzuje

w odniesieniu do zalacznikéw do zawiadomien w formie pisemnej, o ktérych mowa w zasadzie 79
lit. a) tego rozporzadzenia, ze ,[w] przypadku gdy dokument lub dowdd jest przekazywany zgodnie
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z postanowieniami zasady 79 [lit] a) przez strone w postepowaniu przed [OHIM], w ktérym
uczestniczy wiecej niz jedna strona, dokument lub dowdd oraz wszystkie zalaczniki do niego
przedstawia sie w ilosci egzemplarzy réownej liczbie stron postepowania”. Otéz w niniejszej sprawie
zastosowanie sie do wspomnianej zasady 79a zostalo zapewnione dzigki przedstawieniu, na zadanie
OHIM, dwdch egzemplarzy omawianego CD-ROM-u, z ktérych jeden zostal przekazany skarzacej.

Oczywiscie nie mozna wykluczy¢, ze przedstawienie dowodéw na CD-ROM-ie zawierajacym kilka
plikéw elektronicznych moze utrudni¢ analize przedstawionych w ten sposéb dowodéw w stosunku
do dowodéw przedstawionych na papierze lub w formie zwyktego pliku zawierajacego zeskanowana
wersje dokumentéw, utatwiajacego ich identyczne zwielokrotnienie poprzez wydrukowanie.

W tym wzgledzie strony przedstawiajace dowody uzywania na CD-ROM-ie musza upewnic sieg, czy ich
czytelno$¢ nie wplynie negatywnie na ich moc dowodowa.

Tymczasem w niniejszej sprawie skarzaca nie podniosta Zadnego naruszenia jej prawa do obrony,
ktérego powodem moéglby by¢ sporny sposéb przekazania dowoddéw. Ponadto, jak slusznie stwierdzita
Izba Odwotawcza (zob. pkt 20 powyzej), moc dowodowa zawarto$ci CD-ROM-6w nie zostala
zakwestionowana, gdyz zdigitalizowane dokumenty zachowane w plikach elektronicznych, ktére te
CD-ROM-y zawieraja, mozna odnalez¢ i odczytac.

Co sie tyczy wreszcie argumentu skarzacej opartego na decyzji Czwartej Izby Odwolawczej OHIM
z dnia 26 pazdziernika 2012 r. [sprawa R 1259/2011-4, Miquel Alimentcio Grup, SA/Aldo GmbH &
Co. KG (GOURMET)], w ramach ktérej dowdd uzywania przedstawiony na CD-ROM-ie zostal
odrzucony jako niezgodny z wlasciwymi przepisami gltéwnie z tego wzgledu, ze chodzito
o nieprzewidziany w tych przepisach sposéb przekazania, nalezy przypomnie¢, ze Sad nie jest
zwiazany praktyka decyzyjng OHIM.

Ponadto orzecznictwo potwierdza, ze o ile z uwagi na zasady réwnego traktowania i dobrej
administracji OHIM musi bra¢ pod uwage wydane juz decyzje i ze szczegdlna uwaga rozwazy¢, czy
w danym przypadku rozstrzygniecie winno brzmie¢ podobnie, o tyle stosowanie tych zasad musi
jednak pozostawaé w zgodzie z przestrzeganiem zasady legalnosci (zob. analogicznie wyrok z dnia
10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, Zb.Orz., EU:C:2011:139,
pkt 73-75).

Tymczasem z zamieszczonej powyzej analizy wynika, ze podej$cie przyjete przez Izbe Odwotawcza
w niniejszej sprawie jest zgodne z wlasciwymi przepisami, w zwiazku z czym skarzaca nie moze
skutecznie powolywaé sie¢ na decyzje innej izby odwolawczej zawierajaca przeciwstawne
rozstrzygniecie.
Z powyzszego wynika, ze zarzut pierwszy nalezy oddalic.
[...]
Z powyzszych wzgledéw
SAD (dziewiata izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Menelaus BV pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Urzad Harmonizacji

w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), jak réwniez koszty
poniesione przez Vicentego Garci¢ Mahiquesa i Felipego Garci¢ Mahiquesa.
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Berardis Cztcz Popescu
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 18 listopada 2015 r.

Podpisy
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