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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (czwarta izba)

z dnia 18 listopada 2015 r.*

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie graficznego
wspolnotowego znaku towarowego HALAL MALAYSIA — Wczeéniejszy niezarejestrowany graficzny
znak towarowy HALAL MALAYSIA — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji — Brak uprawnien do

wczesniejszego oznaczenia nabytych zgodnie z prawem panstwa czlonkowskiego przed dniem

dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego — Artykul 8 ust. 4 rozporzadzenia (WE)
nr 207/2009 — Uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego jako etykiety — Istniejace w systemie
common law powédztwo oparte na bezprawnym uzywaniu nazwy (action for passing off) — Brak
»goodwill”
W sprawie T-508/13
Government of Malaysia, reprezentowany poczatkowo przez R. Volterre, solicitor, R. Millera,

barrister, adwokatéow V. von Bomhard i T. Heitmanna, nastepnie przez V. Volterre, R. Millera i V. von
Bombhard,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez P. Bullocka i N. Bambare, dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,
w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM byta
Paola Vergamini, zamieszkata w Castelnuovo di Garfagnana (Wtochy),
majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 27 czerwca 2013 r.
(sprawa R 326/2012-1) dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu pomiedzy Government of
Malaysia a Paola Vergamini,
SAD (czwarta izba)
w skladzie M. Prek, prezes, I. Labucka (sprawozdawca) i V. Kreuschitz, sedziowie,
sekretarz: 1. Dragan, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 20 wrze$nia 2013 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 17 grudnia 2013 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z replika ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 16 kwietnia 2014 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 lutego 2015 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 25 maja 2010 r. Paola Vergamini, druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza
OHIM, dokonata w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, jest nastepujace oznaczenie graficzne:

Towary i uslugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 5, 18, 25, 29, 30, 31, 32 i 43
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla
celéw rejestracji znakow z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadajg, dla kazdej z tych Kklas,
nastgpujacemu opisowi:

— klasa 5: ,farmaceutyczne i weterynaryjne (preparaty -); $rodki sanitarne do celéw medycznych;
dietetyczne substancje przystosowane do celéw medycznych, zywnos$¢ dla niemowlat; plastry; $rodki
opatrunkowe; dezynfektanty; preparaty do niszczenia robactwa; fungicydy, herbicydy”;

— klasa 18: ,skora i imitacje skéry oraz wyroby z tych materialéw niezawarte w innych klasach; skory
zwierzece, kufry i walizki; parasolki, parasole przeciwsloneczne i laski; bicze, uprzaz i siodlarskie

(wyroby -)”;

— klasa 25: ,,0dziez, obuwie, nakrycia gtowy”;
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— klasa 29: ,mieso, ryby, dréb i dziczyzna; miesne (ekstrakty -); owoce i warzywa konserwowane,
mrozone, suszone i gotowane; galaretki, dzemy, kompoty; jaja, mleko i produkty nabialowe; ttuszcze
i oleje jadalne”;

— klasa 30: ,kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, substytuty kawy; maka i preparaty
zbozowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; miéd, melasa; drozdze, proszek do pieczenia; sol,
musztarda; ocet winny, sosy (przyprawy); przyprawy; 16d”;

— klasa 31: ,produkty rolne, ogrodnicze i leSne oraz zboza nieujete w innych klasach; zwierzeta zywe;
owoce i warzywa $wieze; ziarna, naturalne ro$liny i kwiaty; artykuly spozywcze dla zwierzat; st6d”;

— klasa 32: ,piwo; woda mineralna; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe;
napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporzadzania napojow”;

— klasa 43: ,ustugi w zakresie dostarczania zywnosci i napojow; zakwaterowanie tymczasowe”.

Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych
Znakoéw Towarowych nr 127/2010 z dnia 13 lipca 2010 r.

W dniu 13 pazdziernika 2010 r. skarzacy, Government of Malaysia, na podstawie art. 41
rozporzadzenia nr 207/2009 wnidést sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego
w calosci.

W uzasadnieniu sprzeciwu powolano si¢ na podstawy odmowy rejestracji okre$lone w art. 8 ust. 1
lit. a) i b) oraz art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009.

Sprzeciw zostal oparty na przedstawionym ponizej oznaczeniu graficznym, ktére do celéw stosowania
art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 207/2009 jest zdaniem skarzacego powszechnie znane
w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. ¢) wspomnianego rozporzadzenia w zwigzku z art. 6a Konwencji paryskiej
o ochronie wlasnosci przemystowej z dnia 20 marca 1883 r., ze zmianami, a takze do celéw art. 8 ust. 4
tego rozporzadzenia jest niezarejestrowanym w Zjednoczonym Kroélestwie znakiem towarowym,
w odniesieniu do ktérego skarzacy powoluje sie na uzywanie go dla gamy towaréw i ustug, w tym
zywnosci:

W dniu 16 grudnia 2011 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw w calosci. W pierwszej kolejnosci
stwierdzil on, ze powszechna znajomos$¢ wczesniejszego oznaczenia w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. c)
rozporzadzenia nr 207/2009 nie zostala wykazana w odniesieniu do zadnego panstwa czlonkowskiego
Unii Europejskiej. W drugiej kolejnosci, dokonujac oceny kryteriow stosowania art. 8 ust. 4
wspomnianego rozporzadzenia, uznal on, ze dowody przedstawione przez skarzacego nie sa
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wystarczajace, aby stwierdzi¢, iz w dniu dokonania zgloszenia znaku towarowego niezarejestrowany
znak towarowy skarzacego uzyskal niezbedny ,goodwill” (site przyciagania klienteli) w Zjednoczonym
Kroélestwie.

W dniu 14 lutego 2012 r. skarzacy, dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/20009,
wniést do OHIM odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

W decyzji z dnia 27 czerwca 2013 r. (zwanej dalej ,,zaskarzona decyzja”) odwotlanie to zostalo oddalone
przez Pierwsza Izbe Odwotawcza OHIM.

Jesli chodzi o podstawe sprzeciwu wskazana w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009, Izba
Odwolawcza stwierdzila przede wszystkim, ze nie wykazano, iz czyn niedozwolony polegajacy na
bezprawnym uzywaniu nazwy w Zjednoczonym Kroélestwie ma miejsce w wypadku oznaczen
funkcjonujacych jako etykiety. Jednakze wskazala ona, ze w wypadku formy zwanej ,rozszerzong”
powddztwa opartego na bezprawnym uzywaniu nazwy, ktéra to forma zostala okreslona
w orzecznictwie krajowym i uprawnia wiele podmiotéw do dysponowania prawami odnoszacymi sie
do oznaczenia posiadajacego reputacje na rynku, na wspomniany czyn niedozwolony mozna powotac
sie¢ w odniesieniu do nabytego ,goodwill” zwigzanego z oznaczeniem funkcjonujacym jako etykieta.
Nastepnie stwierdzita ona, Ze przedstawione przez skarzacego dowody sa niewystarczajace, aby
w okolicznosciach niniejszego wypadku umozliwi¢ stwierdzenie bez prawdopodobienistwa bledu, iz
czynno$ci zwigzane z wprowadzeniem do obrotu skutkowaty nabyciem wymaganego ,goodwill” wéréd
wlasciwego kregu odbiorcéw. Wreszcie stwierdzila ona, ze wobec braku dowodu wspomnianego
»goodwill”, ktéry to ,goodwill” stanowi jedna =z kumulatywnych przestanek tego czynu
niedozwolonego, sprzeciw oparty na wspomnianym przepisie nie moze zosta¢ uwzgledniony.

Co sie tyczy wskazanych w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 207/2009 podstaw sprzeciwu, Izba
Odwolawcza stwierdzita w istocie, ze skarzacy nie wykazal powszechnej znajomosci wczesniejszego
oznaczenia w Unii, a w szczegdlnosci, ze zaden z przedstawionych dowoddéw nie wykazuje

w wystarczajacy sposdb, iz wlasciwy krag odbiorcéw rozpoznawal owo oznaczenie w istotnej dacie,
a mianowicie w dniu 25 maja 2010 r.

Zadania stron

Skarzacy wnosi do Sadu o:

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

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacego kosztami postepowania.
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Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci argumentow OHIM

W replice skarzacy twierdzi, ze podniesione przez OHIM w odpowiedzi na skarge nowe wywody
podlegaja odrzuceniu jako niedopuszczalne w Swietle art. 135 § 4 regulaminu postepowania przed
Sadem z dnia 2 maja 1991 r., a takze w $wietle orzecznictwa. Skarzacy odnosi sie w szczegélnosci do
nastepujacych twierdzen:

— uzywanie wcze$niejszego oznaczenia przez skarzacego nie odpowiada wymogom art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 207/2009;

— ,goodwill” wymagane przez prawo Zjednoczonego Krélestwa w wypadku czynu niedozwolonego
polegajacego na bezprawnym uzywaniu nazwy moze istnie¢, wylacznie jesli stanowi ono skladnik
majatku przedsiebiorstwa i w danym wypadku nalezy do importeréw, dystrybutoréw lub
sprzedawcéw detalicznych;

— w orzecznictwie z 1984 r. okreslono minimalny prég sprzedazy wymagany, aby spowodowaé
powstanie ,goodwill” wymaganego w prawie Zjednoczonego Krélestwa w odniesieniu do
powddztwa opartego na bezprawnym uzywaniu nazwy.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze skarga do Sadu ma na celu kontrole zgodnosci z prawem
decyzji izb odwotawczych OHIM w rozumieniu art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009. Ponadto art. 135
§ 4 regulaminu postepowania przed Sadem z dnia 2 maja 1991 r. stanowi, ze pisma stron nie moga
zmienia¢ przedmiotu sporu przed izba odwotawcza.

W niniejszym wypadku w zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza ograniczyla si¢ do stwierdzenia, ze
przed dniem dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego wcze$niejsze oznaczenie nie
nabylo ,goodwill” wymaganego w prawie Zjednoczonego Krdlestwa w odniesieniu do powddztwa
opartego na bezprawnym uzywaniu nazwy, i nie rozpatrzyla innych przestanek okreslonych w art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009. Poniewaz kwestia, czy wczeéniejsze oznaczenie bylo uzywane
w obrocie handlowym o zasiegu wigekszym niz lokalny, nie zostala rozpatrzona co do istoty przez Izbe
Odwotawcza, badanie jej po raz pierwszy w ramach przeprowadzania przez Sad kontroli zgodnosci
z prawem zaskarzonej decyzji nie nalezy do Sadu [zob. podobnie wyrok z dnia 14 grudnia 2011 r.,
Vo6lkl/OHIM — Marker Vo6lkl (VOLKL), T-504/09, Zb.Orz., EU:T:2011:739, pkt 63 i przytoczone tam
orzecznictwo]. Z powyzszego wynika, ze argument ten jest niedopuszczalny.

Co sie tyczy innych argumentéw OHIM, odnoszacych sie do przeslanek powddztwa opartego na
bezprawnym uzywaniu nazwy w Zjednoczonym Krélestwie, nalezy stwierdzi¢, ze maja one na celu

uzupelnienie kwestii rozpatrzonych przez Izbe Odwolawcza i nalezy zatem stwierdzi¢ ich
dopuszczalnosé.

Co do istoty

Na poparcie skargi skarzacy podnosi jedyny zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 207/2009. Zarzut ten zostal podzielony na dwie czesci.

Rozwazania wstepne
Zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 wlasciciel oznaczenia moze sprzeciwic sie rejestracji

wspoélnotowego znaku towarowego, jesli oznaczenie to spetlnia cztery przestanki. Powolane oznaczenie
musi by¢ uzywane w obrocie handlowym; musi mie¢ zasieg wiekszy niz lokalny; prawo do tego
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oznaczenia powinno zosta¢ nabyte zgodnie z prawem panstwa cztonkowskiego, w ktérym oznaczenie
to bylo uzywane przed dniem dokonania zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego; wreszcie
oznaczenie to powinno uprawniaé¢ wlasciciela do zakazania uzywania pézniejszego znaku towarowego.
Powyzsze cztery przestanki ograniczaja liczbe oznaczen innych niz znaki towarowe, na ktére mozna sie
powotla¢, aby zapobiec rejestracji wspélnotowego znaku towarowego waznego na calym terytorium
Unii, zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 [zob. podobnie wyrok z dnia 24 marca
2009 r., Moreira da Fonseca/OHIM - General Optica (GENERAL OPTICA), od T-318/06 do
T-321/06, Zb.Orz., EU:T:2009:77, pkt 32]. Owe przestanki sa kumulatywne, w zwiazku z czym gdy
oznaczenie nie spelnia jednej z tych przestanek, sprzeciw oparty na istnieniu niezarejestrowanego
znaku towarowego lub innych oznaczen uzywanych w obrocie handlowym w rozumieniu art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 207/2009 nie moze zosta¢ uwzgledniony [wyrok z dnia 30 czerwca 2009 r.,
Danjaq/OHIM - Mission Productions (Dr. No), T-435/05, Zb.Orz., EU:T:2009:226, pkt 35].

Dwie pierwsze przestanki, czyli te dotyczace uzywania i zasiegu wiekszego niz zasieg lokalny
wcze$niejszego oznaczenia, wynikaja z samego brzmienia art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009
i powinny by¢ zatem interpretowane w S$wietle prawa Unii. A zatem rozporzadzenie nr 207/2009
okresla jednolite standardy dotyczace uzywania oznaczen i ich zasiegu, spojne z zasadami, ktére leza
u podstaw sytemu ustanowionego w tym rozporzadzeniu (ww. w pkt 20 wyrok GENERAL OPTICA,
EU:T:2009:77, pkt 33).

Natomiast z czesci zdania ,w przypadku i w zakresie, w jakim [...] prawo panstwa cztonkowskiego
regulujle] taki znak” wynika, Ze wymienione nastepnie w art. 8 ust. 4 lit. a) i b) rozporzadzenia
nr 207/2009 dwie pozostale przestanki stanowia przeslanki okreslone we wspomnianym
rozporzadzeniu, ktérych ocena — w odréznieniu od oceny poprzednich — jest dokonywana wedlug
kryteriéw okre$lonych w prawie regulujacym oznaczenie, na ktdére sie powotano. To odestanie do
prawa regulujacego oznaczenie, na ktére si¢ powolano, jest w pelni uzasadnione, jako ze
rozporzadzenie nr 207/2009 dopuszcza mozliwo$¢ powolania sie na oznaczenia spoza systemu
wspoélnotowego znaku towarowego przeciwko wspélnotowemu znakowi towarowemu. Z tego wzgledu
wylacznie prawo panstwa czlonkowskiego regulujace oznaczenie, na ktére sie powolano, pozwala
ustali¢, czy oznaczenie to jest wcze$niejsze od wspdlnotowego znaku towarowego i czy moze
uzasadnia¢ zakaz uzywania poézZniejszego znaku towarowego (ww. w pkt 20 wyrok GENERAL
OPTICA, EU:T:2009:77, pkt 34).

Wnoszacy sprzeciw powinien wykazaé, ze dane oznaczenie jest objete zakresem stosowania
przywolanych przepiséw prawa panstwa czlonkowskiego i ze uprawnia ono do zakazania uzywania
pdZniejszego znaku towarowego [zob. analogicznie wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r., Budéjovicky
Budvar/OHIM - Anheuser-Busch (BUDWEISER), od T-53/04 do T-56/04, T-58/04 i T-59/04,
EU:T:2007:167, pkt 74].

W przedmiocie czesci pierwszej jedynego zarzutu, dotyczacej blednej wykladni przestanek czynu
niedozwolonego polegajacego na bezprawnym uzywaniu nazwy w Zjednoczonym Krélestwie

Ta czes¢ pierwsza zostala podzielona na trzy zarzuty szczegétowe.

Jesli chodzi o pierwszy zarzut szczegélowy, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza dokonata blednej
wykladni przestanek czynu niedozwolonego polegajacego na bezprawnym uzywaniu nazwy
w Zjednoczonym Kroélestwie i blednie je zastosowala, nie stwierdzajac, ze wcze$niejszy znak towarowy
jest objety ,klasyczng” forma wspomnianego czynu niedozwolonego, skarzacy, po pierwsze, twierdzi,
ze Izba Odwotawcza nie stwierdzita, iz wykazal on, ze 6w czyn niedozwolony odnosi sie do oznaczen
funkcjonujacych jako etykiety, oraz po drugie, ze dokonala ona oceny sprzeciwu w odniesieniu do
sytuacji, w ktorej sprzeciw ten jest oparty na tymze czynie niedozwolonym w jego formie
srozszerzonej’, co wywarlo negatywny wplyw na ocene okolicznosci faktycznych i dowodéw
W niniejszej sprawie.
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Ponadto skarzacy uscisla, ze w wypadku ,klasycznej” formy czynu niedozwolonego polegajacego na
bezprawnym uzywaniu nazwy w Zjednoczonym Kroélestwie reputacja oraz ,goodwill” odnoszace sie do
spornego znaku towarowego naleza wylacznie do powoda. Natomiast w wypadku ,rozszerzonej” formy
wspomnianego czynu niedozwolonego reputacja oraz ,goodwill” odnoszace si¢ do spornego znaku
towarowego nie naleza wylacznie do powoda, lecz sa wspéldzielone przez wiele niezaleznych
podmiotéw z danej branzy, a kazdy z tych podmiotéw jest w pelni uprawniony do dochodzenia
swoich praw wobec 0s6b trzecich.

Skarzacy dodaje, ze sprzeciw jest oparty na ,klasycznej” formie czynu niedozwolonego polegajacego na
bezprawnym uzywaniu nazwy w Zjednoczonym Krdlestwie, poniewaz w wypadku tej formy istnieja trzy
elementy skladowe wspomnianego czynu niedozwolonego, a mianowicie: nabyte ,goodwill”,
wprowadzajace w blad przedstawienie i szkoda wyrzadzona ,goodwill”. Ponadto nie ulega Zadnej
watpliwosci, ze ten czyn niedozwolony dotyczy etykiet.

OHIM kwestionuje te argumenty.

Na wstepie nalezy wskaza¢, ze skarzacy os$wiadczyl na rozprawie, iz w miedzyczasie zarejestrowatl
i zglosil swoja etykiete zgodnie z art. 6a Konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemystowe;j.

W tym wzgledzie nalezy wskazaé, po pierwsze, ze ze wzgledu na to, iz OHIM nie moze uwzglednic¢
okolicznosci faktycznych, ktére nie zostaly mu wskazane przez strony, w oparciu o takie okoliczno$ci
nie mozna kwestionowac zgodnos$ci z prawem decyzji wydawanych przez OHIM. A zatem Sad nie
moze rowniez uwzgledni¢ dowoddw zmierzajacych do wykazania tych okolicznosci faktycznych (wyrok
z dnia 18 lipca 2006 r., Rossi/OHIM, C-214/05 P, Zb.Orz., EU:C:2006:494, pkt 52). Po drugie, nalezy
wskaza¢, ze zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 przepis ten mozna
stosowa¢ wylacznie na podstawie sprzeciwu wilasciciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub
innego oznaczenia uzywanego w obrocie handlowym o zasiegu wiekszym niz lokalny.

W niniejszym wypadku aktem prawnym prawa panstwa czlonkowskiego znajdujacym zastosowanie do
wczesniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego jest Trade Marks Act 1994 (ustawa
Zjednoczonego Krélestwa w sprawie znakéw towarowych), ktérej art. 5 ust. 4 stanowi:

»Znak towarowy nie podlega rejestracji w wypadku, gdy — lub w zakresie, w jakim — jego uzywanie
w Zjednoczonym Kroélestwie moze zostaé zakazane:

a) ze wzgledu na jakikolwiek przepis prawa [w szczegdlnosci ze wzgledu na prawo odnoszace sie do
bezprawnego uzywania nazwy (law of passing off)] chroniacy niezarejestrowany znak towarowy lub
wszelkie inne oznaczenie uzywane w obrocie handlowym [...]".

Z art. 5 ust. 4 Trade Marks Act 1994, interpretowanego przez sady krajowe, wynika, ze skarzacy musi
wykaza¢, iz zgodnie z regulacjami dotyczacymi powddztwa opartego na bezprawnym uzywaniu nazwy
okreslonymi w prawie Zjednoczonego Krdlestwa spelnione sa trzy przestanki, a mianowicie nabycie
»goodwill”, wprowadzajace w blad przedstawienie oraz szkoda wyrzadzona ,goodwill” [wyrok z dnia
18 stycznia 2012 r., Tilda Riceland Private/OHIM - Siam Grains (BASmALI), T-304/09, Zb.Orz.,
EU:T:2012:13, pkt 19].

W niniejszym wypadku w pierwszej kolejnosci nalezy zatem rozpatrzy¢, czy wczesniejsze oznaczenie —
przedstawiane przez skarzacego jako etykieta, ktéra odréznia towary certyfikowane od towaréw
niecertyfikowanych — moze stanowi¢ podstawe powddztwa opartego na bezprawnym uzywaniu nazwy
w Zjednoczonym Kroélestwie. Zdaniem Izby Odwotawczej skarzacy nie wykazal, tak jak powinien byt to
uczyni¢, ze czyn niedozwolony polegajacy na bezprawnym uzywaniu nazwy w Zjednoczonym
Krélestwie odnosi sie do oznaczen funkcjonujacych jako etykiety.

ECLIL:EEU:T:2015:861 7
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W tym wzgledzie Sad stwierdzil juz, iz z orzecznictwa krajowego wynika, ze oznaczenie sluzace do
oznaczania towaréw lub uslug moze uzyska¢ reputacje na rynku w rozumieniu prawa znajdujacego
zastosowanie do powddztwa opartego na bezprawnym uzywaniu nazwy [wyrok z dnia 11 czerwca
2009 r., Last Minute Network/OHIM - Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07
i T-115/07, Zb.Orz., EU:T:2009:196, pkt 84; ww. w pkt 32 wyrok BASmALI, EU:T:2012:13, pkt 28].

Ponadto orzeczono juz, iz z krajowego orzecznictwa — w szczegdlnosci z tego przywolanego w pkt 34
powyzej — wynika, Ze oznaczenie stuzace do oznaczania towaréw lub uslug moze uzyskac reputacje na
rynku w rozumieniu prawa znajdujacego zastosowanie do powddztwa opartego na bezprawnym
uzywaniu nazwy, nawet jezeli jest ono uzywane przez kilka podmiotéw. Z powyzszego wynika, ze
podmioty te moga dysponowaé prawami do oznaczenia, ktére uzyskalo reputacje na rynku, zgodnie
z ,rozszerzona” forma tego powddztwa uznana w krajowym orzecznictwie (ww. w pkt 32 wyrok
BASmALI, EU:T:2012:13, pkt 28).

W konsekwencji w niniejszym wypadku nalezy stwierdzi¢, ze w zakresie, w jakim wcze$niejsze
oznaczenie stuzy do oznaczania certyfikowanych za pomoca tego oznaczenia towaréw lub ustug,
oznaczenie to moze — jako etykieta — uzyska¢ ,goodwill” wymagane przez prawo Zjednoczonego
Krélestwa w odniesieniu do czynu niedozwolonego polegajacego na bezprawnym uzywaniu nazwy.

W tym konteksécie powstaje jeszcze kwestia, czy skarzacy — jako administrator systemu certyfikacji —
powinien by¢ jedynym wilascicielem ,goodwill” zwigzanego z wprowadzaniem do obrotu towaréw
i uslug oznaczonych sporna etykieta.

Sad jest zdania, ze podmioty publiczne takze moga by¢ chronione przez powddztwo oparte na
bezprawnym uzywaniu nazwy w zakresie, w jakim ich dzialalno§¢ moze skutkowaé powstaniem
»goodwill”. Jesli bowiem wspomniane podmioty publiczne uzywaja okre$lonego oznaczenia, nalezacego
wylacznie do nich, moga one powolywac sie na ,goodwill” zwigzane z wprowadzaniem do obrotu
towaréw i uslug oznaczonych tym oznaczeniem. Podobnie, jes$li owe podmioty publiczne dziela
uzywanie jakiegokolwiek oznaczenia z innymi podmiotami, to na ,goodwill” beda mogly powota¢ sie
wspomniane podmioty publiczne oraz te inne podmioty. W kazdym razie w niniejszym wypadku
»goodwill” moglo zaistnie¢.

W wypadkach gdy wczesniejsze oznaczenie jest uzywane przez wiele podmiotéw, wlasno$é ,,goodwill”
nalezy ocenia¢ w $wietle okoliczno$ci sprawy. W konsekwencji, aby okresli¢, czy skarzacy jest jedynym
wlascicielem ,goodwill”, nalezy dokonac oceny sily przyciggania klienteli przez etykiete.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzié, ze skarzacy szczegélowo wyjasnil funkcjonowanie swojego systemu
certyfikacji odnoszacego sie¢ do zgodnosci danych towaréw z szariatem, funkcje tego systemu majaca na
celu zbadanie proceséw wytwarzania stosowanych przez strony zamierzajace zosta¢ upowaznionymi
uzytkownikami znaku towarowego skarzacego, a takze funkcje tego systemu polegajaca na nadzorze
nad uzywaniem tego znaku przez owych uzytkownikéw, aby zapewnié, Zze przestrzegane sa normy
jakosci zwigzane z tym systemem. Zdaniem skarzacego powyzsze wyjasnienia powinny prowadzi¢ do
stwierdzenia, ze zezwolenie, ktérego udziela on uzytkownikom, odnoszace si¢ do uzywania jego znaku
towarowego i systemu certyfikacji, z prawnego punktu widzenia odpowiada licencji na uzywanie. Jest
on zdania, ze uzytkownicy ci sa wylacznie licencjobiorcami i nie nabywaja ani praw wlasnosci
odnoszacych sie do znaku towarowego, ani praw do reputacji lub ,goodwill” zwiazanych z tym znakiem
towarowym. Na rozprawie skarzacy podkreslit fakt odnoszacy sie do braku wspétdzielenia zaréwno
»goodwill”, jak i renomy znaku towarowego.

A zatem zdaniem skarzacego Izba Odwotawcza popelnita blad, stwierdzajac, ze ,goodwill” odnoszace
sie do wczesniejszego znaku towarowego jest wspoéldzielone miedzy skarzacego i upowaznionych
uzytkownikéw oraz ze sprzeciw powinien by¢ oparty na ,rozszerzonej” formie czynu niedozwolonego
polegajacego na bezprawnym uzywaniu nazwy. Dzialajac w ten sposéb, Izba Odwotawcza popelnita
btad przy identyfikacji prawidlowej dziatalnos$ci, do ktérej odnosi si¢ ,,goodwill”.

8 ECLL:EU:T:2015:861
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Sad jest zdania, ze w niniejszym wypadku — majac na wzgledzie system certyfikacji skarzacego
odnoszacy sie do zgodnosci towardw z szariatem, funkcje tego systemu majacg na celu zbadanie
proceséw wytwarzania stosowanych przez osoby trzecie zamierzajace zosta¢ upowaznionymi
uzytkownikami etykiety skarzacego, a takze funkcje tego systemu polegajaca na nadzorze nad
uzywaniem etykiety przez owych upowaznionych uzytkownikéw, aby zapewni¢, ze przestrzegane sa
okreslone przez skarzacego normy jakosci — to skarzacego nalezy uwazac za wlasciciela ,goodwill”.

Konsumenci towaréw i uzytkownicy ustug, od chwili, w ktérej spostrzega etykiete przyznawana przez
skarzacego, sa bowiem informowani o zgodnosci tych towaréw i ustug z halal zgodnie z systemem
kontroli zagwarantowanym w Malezji. Ponadto etykieta moze wskazywaé profil publiczny,
o pochodzeniu rzadowym, ktéry informuje o tym konsumentéw, co wzmacnia wylaczna wilasnosé
skarzacego, a nie wlasnos¢ wspédtdzielong z innymi podmiotami, nawet tymi, ktére upowazniono do

uzywania etykiety.

Jednakze z pkt 41 zaskarzonej decyzji oraz z oceny Izby Odwotawczej wynika, ze istnienie ,goodwill”
wymaganego w prawie Zjednoczonego Krdlestwa w odniesieniu do czynu niedozwolonego
polegajacego na bezprawnym uzywaniu nazwy — zaréwno w jego ,rozszerzonej’, jak i w ,klasycznej”
formie — nie zostalo wykazane.

Jesli chodzi o system certyfikacji halal, na ktéry powoluje sie skarzacy, nalezy ponadto wskazaé, ze Izba
Odwotawcza nie podata w watpliwos¢ jego istnienia.

Izba Odwotawcza podkreslita bowiem fakt, ze zaden z dowodéw — sam lub w polaczeniu z innymi
dowodami — nie pozwala na wyprowadzenie pewnych i bezposrednich wnioskéw w odniesieniu do
sposobu postrzegania etykiety skarzacego przez powotanego konsumenta w Zjednoczonym Krélestwie,
a w konsekwencji w odniesieniu do uzyskania ,goodwill” wymaganego wsréd wtasciwego kregu
odbiorcow, ktorzy kupuja certyfikowany produkt koncowy.

Natomiast skarzacy podkreslil, ze OHIM przyznal, iz dowody przedstawione przed Izba Odwotawcza
potwierdzaly pewne uzywanie oznaczenia, co potwierdza istnienie pewnego ,goodwill”.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze pewne uzywanie oznaczenia — stwierdzone w pkt 41 zaskarzonej
decyzji przez Izbe Odwolawcza — nie wykazuje koniecznie istnienia ,goodwill”, czyli Zze pewne uzywanie
okreslonego oznaczenia moze by¢ réwnowazne z jego uzywaniem, lecz nie w takim stopniu, aby
skutkowa¢ sita przyciagania klientéw, ktérzy w tym wypadku dokonaliby swoich wyboréw na
podstawie dobrej reputacji, ktéra ewentualnie zdobylby skarzacy. W konsekwencji, niezaleznie od
»Klasycznej” albo ,rozszerzonej” formy czynu niedozwolonego polegajacego na bezprawnym uzywaniu
nazwy w niniejszym wypadku, skarzacy nie wykazal istnienia ,goodwill”, a mianowicie sily przyciggania
klienteli zwiazanej z jego etykieta.

Zaden z przedstawionych przez skarzacego dowodéw nie wykazuje bowiem, ze konsument rzeczywiscie
zna etykiete skarzacego w takim stopniu, aby preferowac ja w stosunku do innych oznaczen opisanych
na towarach, na ktérych umieszczono etykiete.

Z powyzszego wynika, ze skarzacy nie wykazal jakiegokolwiek ,goodwill” etykiety, ktére to ,goodwill”
stanowi jedna z kumulatywnych przestanek czynu niedozwolonego polegajacego na bezprawnym
uzywaniu nazwy w Zjednoczonym Kroélestwie. W konsekwencji ewentualny btad Izby Odwolawczej,
ktéry polegalby na zastosowaniu ,rozszerzonej” formy wspomnianego czynu niedozwolonego zamiast
jego formy ,klasycznej”, nie moze w kazdym razie skutkowaé stwierdzeniem niewaznosci zaskarzonej
decyzji.

W rezultacie nalezy oddali¢ pierwszy zarzut szczegétowy.
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W ramach drugiego zarzutu szczegdlowego skarzacy podnosi, ze Izba Odwotawcza blednie wymaga
minimalnego ,goodwill” ,wymaganego” lub ,niezbednego”, aby spelni¢ pierwsza przeslanke czynu
niedozwolonego polegajacego na bezprawnym uzywaniu nazwy w Zjednoczonym Krdlestwie.

Jesli chodzi o ocene istnienia ,goodwill” wczesniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego oraz
o jego wystarczajacy charakter, skarzacy podkresla, ze to Sad powinien dokona¢ oceny jego zakresu.
W wypadku gdyby zakres ten uznano za ograniczony, powodowi wnoszacemu powddztwo oparte na
bezprawnym uzywaniu nazwy trudniej byloby wykaza¢, iz pozostate przestanki czynu niedozwolonego
sa spelnione.

W istocie skarzacy jest zdania, ze Izba Odwolawcza powinna byla dokona¢ oceny zakresu reputacji
i ,goodwill” wczesniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego, aby zbadaé, czy spelniona jest
pierwsza przestanka czynu niedozwolonego polegajacego na bezprawnym uzywaniu nazwy, oraz ze
nastepnie powinna ona byla dokona¢ oceny, czy spelnione s3a pozostale przestanki czynu
niedozwolonego polegajacego na bezprawnym uzywaniu nazwy w Zjednoczonym Krélestwie.

OHIM kwestionuje te argumenty.

Co sie tyczy wymogu minimalnego progu ,goodwill”, nalezy stwierdzi¢, ze sady Zjednoczonego
Krolestwa bardzo niechetnie orzekaja, ze przedsiebiorstwo moze mie¢ klientéw, a nie mie¢ ,goodwill”
[wyrok z dnia 9 grudnia 2010 r., Tresplain Investments/OHIM — Hoo Hing (Golden Elephant Brand),
T-303/08, Zb.Orz., EU:T:2010:505, pkt 110-115].

Nalezy takze stwierdzi¢ — wbrew temu, co twierdzil skarzacy — ze Izba Odwotawcza nie wymagala
minimalnego progu ,goodwill” jego etykiety, gdy stwierdzila, ze dystrybucja towaréw oznaczonych ta
etykieta jest ograniczona i nie jest odpowiednia, niezaleznie od takiego minimalnego progu.

Izba Odwolawcza skoncentrowala sie¢ bowiem na fakcie, Zze przedstawione dowody nie pozwalaja
stwierdzi¢ bez prawdopodobienstwa btedu, iz dziatalno$¢ polegajaca na wprowadzaniu do obrotu przez
skarzacego skutkowala powstaniem ,goodwill” wymaganego wsréd wlasciwego kregu odbiorcow.
Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze gdy w pkt 37 zaskarzonej decyzji wspomniana Izba Odwotawcza
odniosla si¢ do pewnego poziomu ,goodwill”, a mianowicie ,wystarczajacego »goodwill«”, zamierzata
ona jedynie odnie$¢ si¢ do potrzeby istnienia ,goodwill” uzyskanego przez oznaczenie skarzacego
w mniemaniu jego klientéw, aby mozna bylo uwzgledni¢ powédztwo oparte na bezprawnym uzywaniu

nazwy.

Co wiecej, nalezy stwierdzi¢, ze na rozprawie OHIM o$wiadczyl, iz nie jest zdania, Ze zasada de
minimis jest wlasciwa, przyjal on zatem takie samo rozumowanie jak rozumowanie Izby Odwolawczej,
ktéra wedlug OHIM w pkt 33 zaskarzonej decyzji stwierdzita: ,niezaleznie od ewentualnego
minimalnego progu”. A zatem Izba Odwolawcza stwierdzila po prostu, ze zakres wykazanego
»goodwill” jest raczej ograniczony i nie jest odpowiedni — niezaleznie od ewentualnego minimalnego
progu — aby w okolicznos$ciach niniejszego wypadku umozliwi¢ stwierdzenie bez prawdopodobienistwa
btedu, ze dzialalnos¢ polegajaca na wprowadzaniu do obrotu skutkowala powstaniem ,goodwill”
wymaganego wsrdéd wlasciwego kregu odbiorcéw.

Z powyzszego wynika, wbrew temu, co twierdzi skarzacy, ze Izba Odwotawcza nigdy nie wymagala od
skarzacego wykazania minimalnego progu ,goodwill” uzyskanego przez jego etykiete. Izba Odwotawcza
wymagala bowiem wylacznie dowodu istnienia ,goodwill” - jako pierwszej przestanki czynu
niedozwolonego zwigzanego z bezprawnym uzywaniem nazwy - poniewaz wedlug sadéw
Zjednoczonego Krolestwa brak tej przeslanki zwalnia z rozpatrywania pozostalych przestanek
wspomnianego czynu niedozwolonego i od razu skutkuje oddaleniem powddztwa opartego na
bezprawnym uzywaniu nazwy [sprawa Assos of Switzerland Roger Maier v Asos Asos.com (2013)
EWHC 2831 (ch)].
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Nalezy zatem oddali¢ drugi zarzut szczegélowy.

Co sie tyczy trzeciego zarzutu szczegdltowego, dotyczacego podnoszonej blednej definicji wlasciwego
kregu odbiorcéw, skarzacy wskazuje, ze w ramach powddztwa opartego na bezprawnym uzywaniu
nazwy nalezy uwzgledni¢ reputacje i ,goodwill” nabyte wsréd wszystkich jego klientéw, a mianowicie
zaréwno profesjonalistow, jak i konsumentéw koncowych. Izba Odwolawcza nie uwzglednita za$
danych klientéw profesjonalnych, ktérzy w niniejszej sprawie skladaja sie ze sprzedawcow
detalicznych, hurtownikéw i importeréw majacych siedzibe w Zjednoczonym Kroélestwie, poniewaz
nabywali oni towary oznaczone wcze$niejszym niezarejestrowanym znakiem towarowym.

Skarzacy twierdzi, ze promocja i reklama jego procesu certyfikacji oraz zakupy towaréw dokonywane
przez sprzedawcédw detalicznych i hurtownikéw, a takze przywé6z dokonywany przez przedsigbiorstwa
majace siedzibe w Zjednoczonym Kroélestwie stanowia dowdd istnienia ,goodwill” uzyskanego przez
jego etykiete.

OHIM kwestionuje te argumenty.

Jesli chodzi o wtasciwy krag odbiorcéw, nalezy przypomnieé, ze z krajowego orzecznictwa wynika, iz
w wypadkach czynu niedozwolonego polegajacego na bezprawnym uzywaniu nazwy wprowadzajacy
w blad charakter przedstawienia towaréw i uslug pozwanego w ramach powddztwa opartego na
bezprawnym uzywaniu nazwy nalezy ocenia¢ w odniesieniu do klientéw powoda wnoszacego
wspomniane powddztwo, czyli klientéw skarzacego (ww. w pkt 34 wyrok LAST MINUTE TOUR,
EU:T:2009:196, pkt 60).

Chroniona w ramach powddztwa opartego na bezprawnym uzywaniu nazwy wlasno$¢ nie odnosi sie
bowiem do stowa lub nazwy, ktérych uzywanie przez osoby trzecie jest ograniczone, lecz do samej
klienteli, ktérej szkodzi sporne uzywanie, gdyz reputacja znaku towarowego stanowi sile przyciagania
klienteli oraz kryterium pozwalajagce na odréznienie przedsiebiorstwa z tradycjami od nowego
przedsiebiorstwa (ww. w pkt 34 wyrok LAST MINUTE TOUR, EU:T:2009:196, pkt 61).

W niniejszym wypadku w pkt 33 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza odniosta si¢ do ,klientéw
wnoszacego sprzeciw, ktérzy nabywaja towar certyfikowany [jako] halal”. Nalezy stwierdzi¢, ze Izba
Odwotawcza nigdy nie twierdzita, iz wlasciwy krag odbiorcéw sklada sie wylacznie z konsumentéw
koncowych. Nalezy bowiem stwierdzi¢, ze podmioty posredniczace — to jest sprzedawcy detaliczni,
hurtownicy i importerzy — nabywaja towary oznaczone etykieta skarzacego i sa zatem, tak samo jak
konsumenci koncowi, ,klientami wnoszacego sprzeciw” i nie sa wiec wylaczeni z pojecia wlasciwego
kregu odbiorcéw.

Ponadto Sad wskazuje, ze Izba Odwotawcza rozpatrzyla przedstawione przez skarzacego dowody,
a mianowicie wykaz malezyjskich eksporteréw i europejskich importeréw, deklaracje celne tadunku,
fakture handlowa odnoszaca sie do tego ladunku, a takze faktury wystawione sprzedawcom
detalicznym. Z powyzszego wynika — wbrew temu, co twierdzi skarzacy — ze Izba Odwotawcza
uwzglednila takze klientéw profesjonalnych.

W konsekwencji nalezy oddali¢ trzeci zarzut szczegdlowy.
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W przedmiocie czesci drugiej jedynego zarzutu, dotyczacej btednej oceny dowoddéw przedstawionych
w celu wykazania reputacji i ,goodwill” wcze$niejszego znaku towarowego w Zjednoczonym Krolestwie

Skarzacy wskazuje, ze przy ocenie dowodéw, ktdére przedstawil Izbie Odwolawczej, nie uwzglednita ona
ani znaczenia, ktére przywiazuja do jego znaku towarowego konsumenci profesjonalni i konsumenci
koncowi — bez wzgledu na to, czy sa oni muzulmanscy czy niemuzulmanscy — ani zakresu
rozpowszechnienia tego znaku w Zjednoczonym Krolestwie, ani dzialalnosci $wiatowej
i miedzynarodowej skarzacego.

Zdaniem skarzacego Izba Odwolawcza blednie nie uwzglednila gléwnej grupy konsumentéw, do
ktérych skierowane sa jego znak towarowy i program certyfikacji, a mianowicie konsumentéw
muzulmanskich, i z tego wzgledu w zaskarzonej decyzji w Zzadnym miejscu nie uwzgledniono
»goodwill” uzyskanego przez jego etykiete wérédd tych konsumentéw, dla ktérych charakter halal
towaru jest rozstrzygajacym i gtéwnym kryterium decyzji o zakupie.

Ponadto zdaniem skarzacego Izba Odwotawcza zidentyfikowata liczne reklamy w dzienniku, z ktérych
wszystkie sa wczesniejsze niz dzien zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego i w wiekszosci
odnosza sie¢ do malezyjskiego rynku eksportowego, a takze zostaly opublikowane i rozpowszechnione
w Zjednoczonym Kroélestwie. W konsekwencji reklamy zawarte w tym dzienniku z pewnoscia
skutkowaly powstaniem jakiej$ formy reputacji i ,goodwill” uzyskanych przez sporna etykiete wsréd
wlasciwego kregu odbiorcéw i wéréd podmiotéw w Zjednoczonym Kroélestwie.

OHIM kwestionuje te argumenty.

Nalezy stwierdzi¢, jak w pkt 29 zaskarzonej decyzji wskazata Izba Odwolawcza, ze istnienie ,goodwill”
zostaje co do zasady wykazane poprzez przedstawienie dowodu dzialalnosci handlowej i reklamowej,
rachunkéw klientéw itd. Dowdd istotnej dzialalnosci handlowej skutkujacej nabyciem reputacji
i rozwojem klienteli jest zasadniczo wystarczajacy, aby wykaza¢ ,goodwill”.

W tym wzgledzie w pierwszej kolejnosci Sad uznaje za celowe rozpatrzenie sposobu, w jaki
profesjonalici i konsumenci koncowi — muzulmanscy i niemuzulmanscy — postrzegaja etykiete
skarzacego. W drugiej kolejnosci nalezy rozpatrzy¢ dowody takie jak publikacje, wydarzenia
i informacje odnoszace si¢ do dzialalnosci skarzacego w sferze miedzynarodowej, majace na celu
wykazanie zakresu rozpowszechnienia znaku towarowego w Zjednoczonym Kroélestwie.

W pierwszej kolejnosci, jesli chodzi o sposéb postrzegania przez muzulmanskich konsumentéw
oznaczenia — bez wzgledu na to, jakie ono jest — identyfikujacego poszanowanie zgodnosci niektérych
towaréw z szariatem, nalezy stwierdzi¢, ze tego rodzaju oznaczenie moze przyciaga¢ szczegélna uwage
wspomnianych konsumentéw. Jednakze konsumenci ci przede wszystkim zwréca uwage na towar jako
taki oraz na odrézniajacy znak towarowy, ktéry identyfikuje ten towar, a dopiero potem upewnig sie, ze
towar jest zgodny z systemem halal, poszukujac oznaczenia, ktére to potwierdza, a mianowicie albo
wczedniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego, albo innego réwnowaznego oznaczenia. Z tego
wzgledu konsumenci ci zauwaza etykiete skarzacego, lecz dopiero po spostrzezeniu pozostalych
oznaczen, ktére zawiera towar lub ustuga.

A zatem nalezy wskazaé, podobnie jak uczynita Izba Odwolawcza, iz przedstawione przez skarzacego
dowody nie wykazuja, ze konsumenci muzulmanscy znaja sporna etykiete i Ze etykieta ta moze
wywrze¢ wplyw na ich decyzje o zakupie.

Na rozprawie OHIM stwierdzil, ze w 2010 r. rynek halal generowal w Zjednoczonym Kroélestwie
bardzo wysokie obroty ze wzgledu na obecno$¢ bardzo duzej wspdlnoty muzulmarnskiej. Jednakze
malezyjskie towary oznaczone etykieta skarzacego nie sa jedynymi towarami halal wytwarzanymi na
$wiecie i nie sg réwniez jedynymi towarami halal wprowadzanymi do obrotu w Zjednoczonym
Krélestwie. Z tego wzgledu istnienie dowodu — w szczegdlnosci dowodu uzyskanych obrotéow —
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potwierdzajacego, ze muzulmanscy konsumenci w Zjednoczonym Kroélestwie znaja szczegdlng etykiete
skarzacego i ze czynnie poszukuja tej etykiety wéréd oznaczonych nia towaréw halal, jest niezbedne,
aby stwierdzi¢ istnienie ,goodwill” uzyskanego przez wspomniana etykiete.

Co sie tyczy sposobu postrzegania etykiety skarzacego przez niemuzulmanskich konsumentéw, nalezy
wskazad, ze na rozprawie skarzacy o$wiadczyl, iz ze wzgledu na fakt, ze spoleczenstwo Zjednoczonego
Krélestwa jest wielokulturowe, wszystkie osoby, w tym wspomniani konsumenci, $wietnie znaja
znaczenie wyrazu ,halal”.

Zdaniem skarzacego jego etykieta jest interpretowana przez niemuzulmanskich konsumentéw jako
symbol jakosci, a nie tylko jako symbol zgodnosci z szariatem. W tym wzgledzie odnosi si¢ on do
sloganéw reklamowych w dzienniku, takich jak , The mark of Quality, Hygiene & Safety”, ,Peace of
mind for non-Muslims too” i ,Besides the Brand, There’s One Symbol You Can Trust”. Na rozprawie
skarzacy usciélil, ze wspomniany dziennik jest dostepny wszedzie na $wiecie w wersji papierowej
i elektronicznej oraz ze nie jest on dostepny wylacznie dla abonentéw, jak w pkt 38 zaskarzonej
decyzji blednie stwierdzila Izba Odwotawcza. W konsekwencji wspomniana Izba blednie stwierdzila,
ze wcze$niejszy znak towarowy nie jest uwzgledniany przez konsumentdw, ktdrzy nie przestrzegaja
systemu halal, i ze trudniej jest zatem wykaza¢ ,goodwill” tego znaku. Skarzacy odnosi sie takze do
licznych artykuléw opublikowanych w tym dzienniku, a takze w wielu witrynach internetowych.
Wreszcie wskazuje on, iz bral udzial w dwdéch wydarzeniach w Zjednoczonym Krdlestwie, w trakcie
ktérych promowano jego etykiete.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 207/2009 nie wymaga ,rzeczywistego” uzywania oznaczenia przywolanego na poparcie sprzeciwu
oraz ze brzmienie art. 42 ust. 2 i 3 wspomnianego rozporzadzenia nie wskazuje na to, by wymoég
dotyczacy dowodu rzeczywistego uzywania mial zastosowanie do takiego oznaczenia. Jednakze aby
zapobiec rejestracji nowego oznaczenia na podstawie przywolanego przepisu, oznaczenie przywolane
na poparcie sprzeciwu musi by¢ faktycznie uzywane w obrocie handlowym w wystarczajaco znaczacy
sposéb (wyrok z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar, C-96/09 P, Zb.Orz.,
EU:C:2011:189, pkt 159).

Jesli chodzi o chwile, dla ktérej powinno si¢ wykazac istnienie ,goodwill”, zgodnie z art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 207/2009 istotna date stanowi data dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego, wobec ktérego wniesiono sprzeciw (ww. w pkt 56 wyrok Golden Elephant Brand,
EU:T:2010:505, pkt 99). W konsekwencji w niniejszym wypadku istotna data jest dzien 25 maja
2010 r. Sad stwierdza za$, ze wiele ze wskazanych przez skarzacego dowoddéw nie moze zostac
uwzglednionych w odniesieniu do istotnego okresu.

W niniejszym wypadku w kazdym razie nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza stusznie stwierdzila, iz
skarzacy nie wykazal istotnego uzywania wspomnianej etykiety. Przedstawione przez skarzacego
dowody nie wystarczaja bowiem, aby wykaza¢ uzyskanie przez jego etykiete sily przyciagania klienteli
ani w konsekwencji aby wykaza¢ ,goodwill” wspomnianej etykiety. Skarzacy nie przedstawil dowodéw
pozwalajacych na zrozumienie sposobu postrzegania tej etykiety przez dany krag odbiorcéw. Wykazat
on, iz zapewnil reklame i rozpowszechnienie swojej etykiety, lecz nie przedstawil dowodéw
odnoszacych sie do sposobu postrzegania tej etykiety przez muzulmanskich i niemuzulmanskich
konsumentdw.

Wreszcie w tym wzgledzie nalezy podkresli¢, tak jak uczynil to OHIM, ze ze wszystkich organizacji
halal, do ktérych zwrdécit sie skarzacy, aby potwierdzi¢ ich uwrazliwienie na jego etykiete, wylacznie
jedna organizacja udzielita odpowiedzi, co wyraznie nie wystarcza, aby wykaza¢ ,goodwill”
wspomnianej etykiety.

ECLIL:EEU:T:2015:861 13
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W drugiej kolejnosci nalezy okresli¢, czy Izba Odwotawcza prawidlowo rozpatrzyla dowody majace na
celu wykazanie zakresu rozpowszechnienia wcze$niejszego niezarejestrowanego znaku towarowego
w Zjednoczonym Krélestwie.

Po pierwsze, nalezy wskazacd, ze jesli chodzi o obroty na Global Halal food market ($wiatowym rynku
zywnosci halal), skarzacy przedstawil rzeczywiste liczby odnoszace sie do lat 2004, 2005 i 2009 oraz
liczby odnoszace si¢ do 2010 r., w szczegélnosci w odniesieniu do Francji i Zjednoczonego Krdlestwa.

Jednakze, jak w pkt 34 zaskarzonej decyzji podkresla Izba Odwotawcza, liczby te maja nikla moc
dowodowa w zakresie, w jakim nie pozwalaja one na ustalenie, jaki procent sprzedazy towaréw zostat
zrealizowany w istotnym okresie przez towary oznaczone wcze$niejszym oznaczeniem.
W rozpatrywanym dokumencie wskazano bowiem, ze ,wigkszo$¢ towardw” oznaczono wcze$niejszym
znakiem towarowym, ze liczba przedsiebiorstw certyfikowanych jako halal w Malezji ,nadal wzrasta
kazdego roku [...]” oraz ze potencjal przedsigbiorstw eksportujacych za granice, w szczegélnosci do
Europy, jest ,olbrzymi”. Ze wzgledu na brak precyzji tych wskazan nie mozna zatem ich uwzglednic,
poniewaz w ramach art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 dowodu uzywania wcze$niejszego
oznaczenia nie mozna przedstawi¢ za pomoca prawdopodobienstw i domnieman [zob. podobnie wyrok
z dnia 23 pazdziernika 2013 r., Dimian/OHIM - Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina), T-581/11,
EU:T:2013:553, pkt 29].

Po drugie, jesli chodzi o wykaz malezyjskich eksporteréw i europejskich importeréw, w odniesieniu do
Zjednoczonego Kroélestwa skarzacy wymienil trzy podmioty. Przedstawil takze wystawione na rzecz
importera zgloszenie wywozowe z dnia 10 maja 2008 r. dotyczace 1892 opakowan zywnosci. Etykiete
umieszczono na 1600 opakowaniach towaru. Ponadto skarzacy przedstawil fakture handlowa z dnia
5 maja 2010 r. wystawiong na rzecz innego importera i dotyczaca 14 réznych towardéw, z ktérych
jeden byt oznaczony etykieta na 85 opakowaniach tego towaru.

Przede wszystkim, jesli chodzi o wystawiona na rzecz importera fakture handlowa z dnia 5 maja
2010 r., w pkt 35 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, Ze w odniesieniu do daty
tej faktury pojawia sie kwestia, czy towary, do ktérych odnosi si¢ ta faktura, byly dostepne dla
konsumentéw w Zjednoczonym Krdlestwie przed istotnym okresem, to jest przed data zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego. W kazdym razie, i nawet uwzgledniajac te fakture handlows,
nalezy wzia¢ pod uwage wylacznie 85 opakowan towaru, na ktérym umieszczono etykiete skarzacego.
Otéz liczba 85 opakowan odpowiada oczywiscie niewystarczajacej ilosci, aby wykaza¢ wiedze
wlasciwego kregu odbiorcéw o wspomnianej etykiecie.

Podobna sytuacja ma miejsce w wypadku 1600 opakowan towaru importowanego przez inna spétke.
W odniesieniu do lat 2008 i 2010 skarzacy wykazal bowiem sprzedaz w Zjednoczonym Kroélestwie
wylacznie dla catkowitej liczby 1685 towaréw o opakowaniu oznaczonym jego etykieta —
z zastrzezeniem niepewnosci odnoszacej si¢ do daty sprzedazy 85 towaréw w 2010 r., jak w pkt 35
zaskarzonej decyzji stusznie wskazala Izba Odwotawcza. Taka ilo$¢ jest bowiem nieznaczna i nie
wystarcza zatem, aby wykaza¢ wiedze wlasciwego kregu odbiorcéw o wspomnianej etykiecie.

Po trzecie, jesli chodzi o wykaz sprzedawcéw detalicznych, nalezy wskazaé, ze skarzacy zidentyfikowat
supermarkety w Birmingham (Zjednoczone Krdlestwo), w Manchesterze (Zjednoczone Krolestwo),
w Londynie (Zjednoczone Krélestwo), w Croydon (Zjednoczone Krélestwo), w Romford (Zjednoczone
Krélestwo), w Enfield (Zjednoczone Krolestwo), w Surrey (Zjednoczone Krélestwo), sklepy
wielkopowierzchniowe w Londynie, Birmingham i Manchesterze, a takze sieci supermarketéw
w réznych miejscach w Zjednoczonym Kroélestwie.

Co sie tyczy sklepéw wielkopowierzchniowych, skarzacy wskazuje na promocje malezyjskiej kuchni
zrealizowana przez malezyjska agencje promocji handlowej w dniach od 11 do 19 wrze$nia 2010 r.
W tym wzgledzie przytacza on artykul zatytulowany ,Our food a hit at Selfridges” (sukces naszych
towarow w Selfridges) opublikowany w dzienniku z dnia 15 wrze$nia 2010 r., w ktérym wyraznie
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wskazano, iz wspomniana promocja rozpoczela si¢ w sobote, czyli w dniu 11 wrzesnia 2010 r. Nalezy
za$§ stwierdzi¢, jak w pkt 36 zaskarzonej decyzji podkresla Izba Odwolawcza, ze artykul ten nie
wykazuje rozmiaru ewentualnej sprzedazy przed istotnym w niniejszym wypadku okresem. Nawet
w sytuacji gdyby wspomniany artykul odnosit si¢ do promocji 22 000 produktéw spozywczych przez
szesnascie spotek, nie pozwoliloby to na okreslenie, czy produkty te zostaly wprowadzone do obrotu
przed istotnym okresem lub po nim.

Ponadto, jesli chodzi o sie¢ supermarketéw, skarzacy wskazal na istnienie w 2007 r. tygodnia wydarzen
promocyjnych odnoszacych sie do kampanii reklamowej zachecajacej do odwiedzenia Malezji. Nalezy
za$ stwierdzi¢, jak w pkt 36 zaskarzonej decyzji stusznie podkreslita Izba Odwolawcza, ze skarzacy nie
przedstawil dowodéw odnoszacych sie do promowanych towaréw ani do kwestii, czy towary te sa
zwigzane z jego etykieta, co nie pozwala na okreslenie, czy sprzedaz towaréw faktycznie miala miejsce.

Nalezy takze wskazaé, ze wykaz sprzedawcéw detalicznych oraz zdjecia niektérych ze sprzedanych
przez nich towardéw, ktére byly oznaczone etykieta skarzacego, nie pozwalaja ustali¢ prawdziwego
zakresu wprowadzenia etykiety do obrotu ani wiedzy wtasciwego kregu odbiorcéow o tej etykiecie.
Ponadto wykaz ten nie pozwala réwniez na ustalenie daty wprowadzenia wspomnianych towaréw do
obrotu.

Po czwarte, nalezy wskaza¢, ze jesli chodzi o dwa wydarzenia wymienione w pkt 80 powyzej, w ktérych
uczestniczyl skarzacy, skarzacy przedstawil wylacznie dwa zdjecia odnoszace sie, pierwsze, do
prospektu zatytulowanego ,Malaysia — Your Reliable Trading Partner” (Malezja — wasz wiarygodny
partner handlowy) oraz, drugie, do standu z 2007 r. Jak w pkt 37 zaskarzonej decyzji podkreslita Izba
Odwotawcza, zdjecia te nie pozwalaja na ustalenie wplywu, jaki mial udzial skarzacego we
wspomnianych wydarzeniach na profesjonalistéw i konsumentéw koncowych w Zjednoczonym
Kroélestwie.

W ramach czesci drugiej jedynego zarzutu nie mozna zatem uwzgledni¢ podniesionych przez
skarzacego argumentéw majacych na celu wykazanie, ze Izba Odwotawcza blednie ocenila dowody
przedstawione w celu udowodnienia reputacji i ,goodwill” uzyskanych w Zjednoczonym Kroélestwie
przez wczeséniejszy niezarejestrowany znak towarowy.

W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza stusznie orzekla, iz
w niniejszym wypadku nie wykazano istnienia ,goodwill” uzyskanego przez wcze$niejszy
niezarejestrowany znak towarowy w Zjednoczonym Kroélestwie. W konsekwencji nalezy oddali¢ skarge
w calosci.

W przedmiocie kosztow
Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcigzona, na zadanie

strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzacy przegral sprawe, nalezy — zgodnie
z zadaniem OHIM - obciazy¢ go poniesionymi przez OHIM kosztami.
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Z powyzszych wzgledéw

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

2) Government of Malaysia zostaje obciazony kosztami postepowania.

Prek Labucka

Kreuschitz

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 18 listopada 2015 r.

Podpisy
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