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Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspoélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie graficznego
wspolnotowego znaku towarowego Sky BONUS — Wczeéniejszy stowny krajowy znak towarowy
SKY — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad —

Ograniczenie towaréw wskazanych w zgloszeniu znaku towarowego — Artykut 8 ust. 1 lit. b)

rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Niedopuszczalnos¢

Streszczenie — postanowienie Sadu (czwarta izba) z dnia 11 marca 2016 r.

Wspdlnotowy znak towarowy — Postgpowanie odwotawcze — Skarga do sgdu Unii —
Ograniczenie wykazu towaréw i ustug po wydaniu decyzji przez izbe odwotawczg — Konsekwencje

[regulamin postepowania przed Sadem, art. 188; rozporzadzenie Rady nr 207/2009, art. 26 ust. 1 lit. c),
art. 43 ust. 1, art. 65 ust. 2, art. 76/

Zgodnie z 65 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego Sad
moze stwierdzi¢ niewazno$¢ decyzji izby odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) lub ja zmieni¢ jedynie w przypadku ,braku wtasciwosci,
naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, [omawianego] rozporzadzenia lub
kazdego przepisu prawnego dotyczacego ich stosowania lub naduzycia wladzy”. W swietle art. 76
wspomnianego rozporzadzenia ta kontrola zgodnos$ci z prawem powinna by¢ dokonywana
z uwzglednieniem stanu faktycznego i prawnego, jaki przedstawiony zostal w postepowaniu przed izba
odwotawcza. Wynika z tego, ze Sad moze stwierdzi¢ niewaznos$¢ lub dokona¢ zmiany decyzji bedacej
przedmiotem skargi wylacznie wtedy, gdy w chwili wydania byla ona objeta jedna z tych podstaw
stwierdzenia niewaznosci czy dokonania zmiany. Sad nie moze natomiast stwierdzi¢ niewaznosci lub
dokona¢ zmiany wspomnianej decyzji z uwagi na podstawy, ktdre zaistnialy po jej wydaniu.

Ponadto, o ile art. 26 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 wymaga, by ,zgloszenie wspélnotowego
znaku towarowego zawiera[lo] wykaz towaréw, w odniesieniu do ktérych wnioskuje si¢ o rejestracje”,
o tyle art. 43 ust. 1 tego rozporzadzenia przewiduje, ze ,[z]glaszajacy moze w kazdej chwili wycofaé
zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego lub ograniczy¢ zawarty w nim wykaz towardéw [...]".

Jest prawda, ze jesli chodzi o zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego obejmujace wigksza liczbe
towaréw, Sad interpretowal o$wiadczenie zglaszajacego, z ktérego wynikalo, iz wycofuje on zgloszenie
w odniesieniu do niektérych towaréw objetych poczatkowym zgloszeniem, zlozone w postepowaniu
przed nim, czyli juz po wydaniu decyzji przez izbe odwotawcza, badz to jako oswiadczenie wskazujace,
iz zaskarzona decyzja kwestionowana jest jedynie w odniesieniu do pozostalych towaréw, badz to —
jesli oswiadczenie to wplyneto na zaawansowanym etapie postepowania przed Sadem — jako czesciowe
cofniecie skargi. Jezeli jednak zglaszajacy znak towarowy — poprzez ograniczenie wykazu towaréw
objetych zgloszeniem wspdlnotowego znaku towarowego — nie zamierza wycofa¢ ani jednego towaru
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z tego wykazu, lecz jedynie dokona¢ zmiany wlasciwosci wspomnianych towaréw, takich jak ich
przeznaczenie lub opis, to nie mozna wykluczy¢, iz zmiana ta moze mie¢ wplyw na badanie
wspdlnotowego znaku towarowego przeprowadzane przez poszczegdlne instancje Urzedu w toku
postepowania administracyjnego. W tych okolicznosciach umozliwienie dokonania tego typu zmiany
na etapie postepowania w sprawie skargi przed Sadem byloby réwnoznaczne z zakazana przez art. 188
regulaminu postepowania zmiana przedmiotu sporu w toku postepowania. Dlatego tez tego typu
zmiana nie moze ani mie¢ wplywu na zgodno$¢ z prawem zaskarzonej decyzji, ani by¢ uwzgledniona
przez Sad w ramach badania zasadnosci skargi.

Nalezy stwierdzi¢, ze w $wietle powyzszego orzecznictwa takie sformulowane w toku postepowania
uscislenie, poprzez ktére zglaszajacy nie wycofuje Zadnego z towaréw bedacych przedmiotem jego
zgloszenia znaku towarowego, a jedynie ogranicza si¢ do szczegdtowego okreslenia ich przeznaczenia,
w wyniku czego nie ubiega si¢ juz o ochrone zgloszonych towaréw ogdlnie jako szerszej kategorii,
a jedynie w zakresie, w jakim maja one to szczegdlne przeznaczenie, stanowi zmiane stanu faktycznego
sporu, ktéry rozpatrywala izba odwotawcza i ktéry byl przedmiotem zaskarzonej decyzji, poniewaz
usciélenie to skutkuje pominieciem jakiegokolwiek innego przeznaczenia wspomnianych towaréw,
ktére mogloby odgrywac role w ramach poréwnania towaréw. Wynika stad, ze zmiana ta moze miec¢
wplyw na badanie, ktére izba odwolawcza powinna byla przeprowadzi¢ w szczegélnosci w odniesieniu
do podobienistwa rozpatrywanych towardw, i tym samym zmienia w sposéb nieunikniony przedmiot
sporu wniesionego do Sadu.

Wskutek swojej skargi skarzacy nie moze bowiem uzyska¢ stwierdzenia cze$ciowej niewaznosci
zaskarzonej decyzji na tej podstawie, ze decyzja ta opiera sie na ocenie — nieprzeprowadzonej przez
izbe odwolawczg — prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w przypadku kolidujacych ze soba
znakéw towarowych obejmujacej towary majace szczegdlne przeznaczenie, o wypowiedzenie sig, co do
ktérego nie zwrécono sie do izby odwolawczej. Przeciwnie, w ramach poréwnania rozpatrywanych
towarow do izby odwolawczej nalezalo sprawdzenie, czy wszystkie potencjalne przeznaczenia
wspomnianych towaréw prowadza do stwierdzenia ich podobienstwa, a nawet ich identycznosci.
W tym wzgledzie trzeba przypomnieé, ze w ramach oceny podobienstwa towaréw nalezy wzia¢ pod
uwage wszystkie istotne czynniki, ktére charakteryzuja wzajemny stosunek tych towaréw,
w szczegoblnosci charakter towaréw, ich przeznaczenie, sposéb uzywania, jak réwniez to, czy konkuruja
one ze soby, czy tez si¢ uzupelniajg. Ponadto do celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad zaklada jednoczesne istnienie identycznos$ci
lub podobienistwa miedzy kolidujagcymi ze soba znakami towarowymi oraz identycznosci lub
podobienistwa oznaczonych tymi znakami towaréw lub ustug, a przestanki te musza by¢ spelnione
facznie. W przypadku zas, gdy to wlasnie poréwnanie towaréw majacych rodzajowe i réznorodne
wlasciwosci, takich jak objete poczatkowym zgloszeniem - a nie takich jak wyszczegdlnione
a posteriori — doprowadzilo izbe odwotawcza do stwierdzenia prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad w przypadku kolidujacych ze soba znakéw towarowych, mamy do czynienia z calo$ciowa
i niedajaca sie oddzieli¢ ocena dokonana w zaskarzonej decyzji, ktéra nie moze podlegaé stwierdzeniu
cze$ciowej niewaznosci.

(por. pkt 19, 20, 22-25)
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