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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (piata izba)

z dnia 5 lutego 2016 r.*

Wspoélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie slownego
wspdlnotowego znaku towarowego kicktipp — Wczesniejszy stowny krajowy znak towarowy
KICKERS — Zasada 19 rozporzadzenia (WE) nr 2868/95 — Zasada 98 ust. 1 rozporzadzenia
nr 2868/95 — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobienistwa wprowadzenia
w btad — Artykul 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-135/14

Kicktipp GmbH, z siedziba w Diisseldorfie (Niemcy), reprezentowana przez adwokata A. Dreyera,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez 1. Harringtona, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

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

Societa Italiana Calzature Srl, z siedziba w Mediolanie (Wtochy), reprezentowana przez adwokat
G. Cantaluppi,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 12 grudnia 2013 r.
(sprawa R 1061/2012-2) dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Societa Italiana
Calzature Srl a Kicktipp GmbH,

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

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 20 lutego 2014 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu 27 maja
2014 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
24 czerwca 2014 r.,

po zapoznaniu sie z replika ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 7 pazdziernika 2014 r.,
po zapoznaniu si¢ z odpowiedziami stron na pytania wystosowane przez Sad na pi$mie,
uwzgledniwszy, ze w terminie miesiaca od dnia powiadomienia stron o zakornczeniu pisemnego etapu
postepowania nie wplynal zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy zatem, na

podstawie art. 135a regulaminu postepowania przed Sadem z dnia 2 maja 1991 r., orzec
w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postepowania,

wydaje nastepujacy
Wyrok' [...]

Zadania stron
16 Skarzaca wnosi do Sadu o:
— stwierdzenie niewaznos$ci zaskarzonej decyzji;
— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.
17 OHIM wnosi do Sadu o:
— oddalenie skargi;
— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
18 Interwenient wnosi do Trybunatu o:

— oddalenie skargi i utrzymanie w mocy zaskarzonej decyzji, podobnie jak decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw z dnia 5 kwietnia 2012 r.;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania, w tym kosztami poniesionymi w postepowaniu przed
Izbg Odwotawcza i Wydziatem Sprzeciwéw OHIM.

1 — Ponizej zostaly odtworzone jedynie te punkty wyroku, ktérych publikacje Sad uznal za wskazana.
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Co do prawa [...]
2. Co do istoty [...]

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia zasady 19 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia
nr 2868/95 [...]

W przedmiocie zasadnos$ci zarzutu pierwszego [...]

— W przedmiocie kwestii, czy przedstawienie swiadectwa przedluzenia rejestracji moze wystarczy¢ do
wykazania istnienia, waznosci i zakresu ochrony znaku towarowego, na ktérym oparty zostal sprzeciw

Skarzaca podkre$la, ze zgodnie z zasada 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 2868/95 strona
wnoszgca sprzeciw musi przedstawi¢ kopie $wiadectwa rejestracyjnego znakdéw, na ktérych zostal
oparty sprzeciw, oraz, w odpowiednim przypadku, najnowsze $wiadectwo przedluzenia rejestracji,
natomiast interwenient dostarczyt jedynie §wiadectwa przedluzenia rejestracji.

Nalezy stwierdzi¢, ze interwenient faktycznie nie dostarczyl §wiadectwa rejestracyjnego wczesniejszego
znaku towarowego. W zalaczeniu do sprzeciwu przedstawil on bowiem jedynie $wiadectwo dotyczace
ostatniego wniosku o przedluzenie rejestracji, a w zalaczeniu do pisma procesowego z dnia 8 listopada
2010 r. — $wiadectwo przedluzenia rejestracji.

Nalezy ponadto przypomnie¢, ze zgodnie z zasada 19 ust. 2 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 2868/95
strona wnoszaca sprzeciw musi przedlozy¢ ,dowdd istnienia, waznosci i zakresu ochrony jej
wczesniejszego znaku”. Zasada 19 ust. 2 zdanie drugie rozporzadzenia nr 2868/95 wskazuje dowody,
ktére strona wnoszaca sprzeciw musi ,w szczeg6lnosci” przedstawic.

Zgodnie z brzmieniem pierwszej czesci zasady 19 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporzadzenia nr 2868/95 we
francuskiej wersji tego przepisu strona wnoszaca sprzeciw jest zobowiazana przedstawi¢ $§wiadectwo
rejestracyjne ,et” (oraz), w odpowiednim przypadku, najnowsze $wiadectwo przedluzenia rejestracji
wczesniejszego zarejestrowanego znaku towarowego niebedacego wspoélnotowym znakiem towarowym.
A zatem w mysl tego brzmienia strona wnoszaca sprzeciw co do zasady musi przedstawi¢ swiadectwo
rejestracyjne, nawet jezeli przedklada $wiadectwo przedluzenia rejestracji. Inne wersje jezykowe tego
rozporzadzenia, zawierajac odpowiednik spéjnika ,et” — na przyklad ,and” w wersji angielskiej, ,y”
w wersji hiszpanskiej, ,ed” w wersji wloskiej, ,e” w wersji portugalskiej i ,en” w wersji niderlandzkiej —
potwierdzaja, ze co do zasady $wiadectwo rejestracyjne takze musi zosta¢ przediozone.

Prawda jest, ze w niemieckiej wersji zasady 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 2868/95 uzyto
spojnika ,oder” (lub). Jednakze zwazywszy na fakt, ze wersje: francuska, angielska, hiszpanska, wloska,
portugalska i niderlandzka omawianego przepisu zawieraja spojnik ,i” lub jego odpowiedniki w tych
jezykach, okolicznos¢, iz w wersji niemieckiej uzyto spdjnika ,,oder”, nie jest rozstrzygajaca.

Zgodnie z zasada 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) in fine rozporzadzenia nr 2868/95 strona wnoszaca sprzeciw
ma takze mozliwo$¢ przedstawienia ,réwnowaznych dokumentéw wydanych przez urzad, ktéry
zarejestrowal dany znak towarowy”.

W tym wzgledzie nasuwa si¢ pytanie, czy mozliwo$¢ przedstawienia réwnowaznego dokumentu
dotyczy wylacznie obowiazku przedstawienia $§wiadectwa przedluzenia rejestracji, czy tez odnosi sie
rowniez do obowiazku przedstawienia obu rozpatrywanych powyzej dokumentéw, czyli zaréwno do
$wiadectwa rejestracyjnego, jak i do $wiadectwa przedluzenia rejestracji. Z gramatycznego punktu
widzenia obie powyzsze interpretacje sa mozliwe. W czlonie zdania ,jesli znak towarowy jest
zarejestrowany, kopia odpowiedniego Swiadectwa rejestracyjnego oraz, w odpowiednim przypadku,
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najnowsze $wiadectwo przedluzenia rejestracji wskazujace, iz okres ochrony znaku towarowego jest
dluzszy niz okres, o ktérym mowa w ust. 1, wraz z wszelkim przedluzeniem tego okresu, lub
rownowazne dokumenty wydane przez urzad, ktéry zarejestrowal dany znak towarowy” element ,lub
réwnowazne dokumenty” moze bowiem odnosi¢ si¢ zaréwno do obu powyzej wskazanych elementéw,
czyli do $wiadectwa rejestracyjnego i do $wiadectwa przedluzenia rejestracji, jak tez wylacznie do
drugiego z tych dokumentéw.

Przepis ten nalezy interpretowaé w ten sposdb, ze mozliwos¢ przedstawienia réwnowaznego
dokumentu nie odnosi si¢ wylacznie do swiadectwa przedluzenia rejestracji, ale zaréwno do §wiadectwa
rejestracyjnego, jak i do $wiadectwa przedluzenia rejestracji. Wymoég przedstawienia $wiadectwa
rejestracyjnego nie ma celu samego w sobie, a stuzy sprawieniu, by OHIM znalazl sie¢ w posiadaniu
wiarygodnego dowodu istnienia znaku towarowego, na ktérym zostal oparty sprzeciw. Nalezy
przypomnieé, ze zasada 19 ust. 2 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 2868/95 przewiduje, iz strona
wnoszaca sprzeciw przedklada ,dowdd” istnienia, waznosci i zakresu ochrony jej wcze$niejszego
znaku, a zasada 19 ust. 2 zdanie drugie rozporzadzenia nr 2868/95 stanowi wylacznie doprecyzowanie
dokumentéw, ktére nalezy dostarczy¢ w celu przedlozenia tego ,dowodu”. Celowosciowa wykladnia
zasady 19 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95 pozwala zatem na wywiedzenie wniosku, Ze ostatecznie
istota jest tutaj, by OHIM znalazl si¢ w posiadaniu wiarygodnego ,dowodu” istnienia, waznosci
i zakresu ochrony wcze$niejszego znaku towarowego, na ktérym zostal oparty sprzeciw.

Przedstawienie dokumentu, ktéry zostal wydany przez wtasciwy organ dokumentu i zawiera te same
informacje co informacje widniejace w $wiadectwie rejestracyjnym, spelnia powyzszy wymédg. Od
strony wnoszacej sprzeciw nie mozna wymagaé, by przedstawila $wiadectwo rejestracyjne, skoro
przedstawia dokument wydany przez ten sam organ — a zatem réwnie wiarygodny co $wiadectwo
rejestracyjne — zawierajacy wszystkie niezbedne informacje.

Przedstawienie ,réwnowaznego” dokumentu, ktéry zastapi zaréwno s$wiadectwo rejestracyjne, jak
i Swiadectwo przedluzenia rejestracji, jest wobec tego mozliwe. Mozliwe jest takze, ze drugi dokument
wymieniony w zasadzie 19 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporzadzenia nr 2868/95, czyli $wiadectwo
przedluzenia rejestracji, bedzie stanowil zarazem ,dokument réwnowazny” wzgledem pierwszego ze
wskazanych tam dokumentéw, czyli $wiadectwa rejestracyjnego. W przypadku bowiem gdy
$wiadectwo przedluzenia rejestracji zawiera wszystkie informacje niezbedne dla oceny istnienia,
waznosci i zakresu ochrony znaku, na ktérym zostal oparty sprzeciw, przedstawienie tego dokumentu
stanowi ,dowdd istnienia, waznos$ci i zakresu ochrony wcze$niejszego znaku towarowego”
w rozumieniu zasady 19 ust. 2 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 2868/95. Nalezy przypomnie¢, ze
zgodnie z celowosciowa wykladnia zasady 19 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95 rozstrzygajaca jest tres¢
dokumentu oraz fakt, czy dokument ten pochodzi od wlasciwych wiadz.

Z powyzszego wynika, ze przedstawienie $wiadectwa przedluzenia rejestracji jest wystarczajace do
celow wykazania istnienia, waznosci i zakresu ochrony znaku towarowego, na ktérym zostal oparty
sprzeciw, o ile zawiera wszystkie niezbedne w tym wzgledzie informacje.

[...]

— W przedmiocie wystarczajacego charakteru dokumentéw przedstawionych w zalaczeniu do
sprzeciwu [...]

Skarzaca podkresla w tym wzgledzie, ze zgodnie z zasada 98 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868//95

w przypadku gdy musi by¢ przedstawione tlumaczenie dokumentu, ttumaczenie wskazuje dokument,
ktorego dotyczy, i odtwarza forme i tres¢ dokumentu oryginalnego.
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W niniejszej sprawie przedstawione przez interwenienta tlumaczenie nie zawiera zadnej wyraznej
wzmianki na temat oryginalnego dokumentu, ktéry zostal przetlumaczony. Jednakze taka wyrazna
wzmianka nie jest konieczna do celéw ustalenia, do jakiego dokumentu odnosi sie ttumaczenie, jezeli
oryginalny dokument i tlumaczenie zostaly przedlozone facznie. Z akt sprawy przed OHIM wynika, ze
w niniejszym przypadku tlumaczenie zostalo zamieszczone bezposrednio po dokumencie oryginalnym.
W tych okolicznos$ciach nie ma watpliwosci co do tego, do ktérego oryginalnego dokumentu odnosi sie
tlumaczenie.

[...]

Nalezy wskaza¢, ze w przypadku gdy o przediuzenie rejestracji wystapiono w terminie, jednak wlasciwy
urzad nie rozstrzygnal jeszcze tego wniosku, wystarczy przedstawi¢ zaswiadczenie potwierdzajace
wystapienie z owym wnioskiem, o ile pochodzi ono od wlasciwego organu i zawiera wszystkie
niezbedne informacje dotyczace rejestracji znaku towarowego, takie jak te wynikajace ze $wiadectwa
rejestracyjnego. Dopdki bowiem rejestracja znaku towarowego, na ktérym zostal oparty sprzeciw, nie
zostanie przediuzona, dopdty wlasciciel tego znaku nie moze przedstawi¢ $wiadectwa przedluzenia
rejestracji, przy czym nie moze on ponosi¢ negatywnych skutkéw dlugosci czasu, jaki zajmuje
wlasciwemu urzedowi rozpatrzenie jego wniosku. Powyzszy poglad potwierdza ponadto zasada 19
ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporzadzenia nr 2868/95, zgodnie z ktéra jesli znak towarowy nie jest jeszcze
zarejestrowany, wystarczy przedlozy¢ kopie swiadectwa zgloszeniowego.

Natomiast jezeli znak towarowy, na ktérym zostal oparty sprzeciw, jest zarejestrowany, to zgodnie
z zasada 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 2868/95 przedlozenie swiadectwa zgloszeniowego
nie jest wystarczajgce. W tym wypadku konieczne jest zatem przedstawienie $wiadectwa
rejestracyjnego lub innego réwnowaznego mu dokumentu. Zgodnie z tym podejsciem jezeli dokonano
juz przedluzenia rejestracji, nie wystarczy przedstawi¢ $wiadectwa potwierdzajacego wystapienie
z wnioskiem o przedluzenie rejestracji.

[...]
Z powyzszych wzgledéw
SAD (piata izba),

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaznos¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 12 grudnia 2013 r. (sprawa
R 1061/2012-2).

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

3) Societa Italiana Calzature Srl pokrywa wlasne koszty.
Dittrich Schwarcz Tomljenovic¢
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 5 lutego 2016 r.

Podpisy
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