g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (czwarta izba)

z dnia 20 kwietnia 2016 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Stowny unijny znak towarowy SkyTec — Wczeéniejszy stowny krajowy znak towarowy SKY —
Wzgledna podstawa odmowy rejestracji — Utrata roszczenia w wyniku tolerowania — Artykul 54 ust. 2
rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad — Artykul 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009

W sprawie T-77/15

Tronios Group International BV, z siedziba w Bredzie (Niderlandy), reprezentowana przez
adwokatéw R. van Leeuwena oraz H. Klingenberga,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wtlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
S. Crabbe oraz A. Folliarda-Monguirala, dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej interwenientem przed Sadem byla, bedaca druga strona postepowania przed Izba Odwolawcza
EUIPO, dawniej British Sky Broadcasting Group plc, obecnie:,

Sky plc, z siedziba w Isleworth (Zjednoczone Krolestwo), reprezentowana poczatkowo przez
J. Barry’ego, solicitor, a nastepnie przez adwokatéw M. Schuta i A. Meijbooma,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej EUIPO z dnia 28 listopada 2014 r.
(sprawa R 1681/2013-4), dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku
towarowego miedzy British Sky Broadcasting Group plc a Tronios Group International BV,

SAD (czwarta izba),
w sktadzie: M. Prek, prezes, 1. Labucka i V. Kreuschitz (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 12 lutego 2015 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedziag na skarge zlozona przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu
22 czerwca 2015 r,,

* Jezyk postepowania: niderlandzki.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
12 czerwca 2015 r.,

uwzgledniajac postanowienie z dnia 27 lipca 2015 r. odmawiajace wydania zgody na zlozenie repliki,

uwzgledniwszy okoliczno$¢, ze w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakonczeniu
pisemnego etapu postepowania nie wplynal zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy,
na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postepowania przed Sadem, orzec w przedmiocie skargi bez
przeprowadzenia ustnego etapu postepowania,

wydaje nastepujacy
Wyrok'

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 18 listopada 1999 r. skarzaca, spétka Tronios Group International BV, zlozyla w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO) zgloszenie unijnego 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. 11 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), ze
zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 78, s. 1; sprostowanie Dz.U. 2016, L 79, s. 44)].

Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, jest stowny unijny znak towarowy SkyTec
(zwany dalej ,kwestionowanym znakiem towarowym”).

W dniu 2 maja 2001 r. oznaczenie SkyTec zostalo zarejestrowane jako unijny znak towarowy pod
numerem 001386812.

Towary, dla ktérych kwestionowany znak towarowy zostal zarejestrowany, naleza do klas 9 i 11
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla
celow rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja, w odniesieniu do
klasy 9, nastepujacemu opisowi: ,urzadzenia do odbioru, nagrywania, transmisji, przetwarzania
i reprodukcji sygnaléw elektrycznych i elektromagnetycznych, a takze mikrofony i systemy
bezprzewodowe, mikrofony; odtwarzacze plyt, plyt kompaktowych i plyt DVD; urzadzenia do
nagrywania plyt kompaktowych i plyt DVD; kable, kable polaczeniowe i zlacza; urzadzenia do
przetwarzania dzwigkéw cyfrowych i analogowych, wzmacniacze audio o niskiej i wysokiej mocy;
glosniki, systemy do odbioru i przesylania wzmocnionego dzwieku i akcesoria”.

Prawo ochronne na kwestionowany znak towarowy zostalo przediuzone w dniu 19 listopada 2009 r.,
za§ informacja o przedluzeniu prawa do unijnego znaku towarowego zostala opublikowana
w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych, nr 2009/47 z dnia 25 listopada 2009 r.

W dniu 23 marca 2007 r. spétka British Sky Broadcasting Group plc (zwana dalej ,BSkyB”), poprzednik
prawny interwenienta, sp6tki Sky plc, ztozyta wniosek na podstawie art. 50 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
nr 40/94 o stwierdzenie wygasniecia prawa do kwestionowanego znaku towarowego. W dniu 2 kwietnia
2007 r. skarzaca przedstawila dowody uzywania kwestionowanego znaku towarowego. Decyzja z dnia
11 lipca 2008 r. Wydzial Uniewaznienn orzekl, ze kwestionowany znak towarowy byl rzeczywiscie
uzywany i oddalil wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku. Decyzja stala sie prawomocna.

1 — Ponizej zostaly odtworzone jedynie te punkty wyroku, ktérych publikacje Sad uznal za wskazana.

2 ECLLEU:T:2016:226



7

10

11

12

13

WYROK Z DNIA 20.4.2016 R. — SPRAWA T-77/15 [FRAGMENTY]
TRONIOS GROUP INTERNATIONAL/EUIPO — SKY (SKYTEC)

W dniu 21 marca 2012 r. BSkyB wniosta o uniewaznienie prawa do kwestionowanego znaku
towarowego na podstawie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 8 ust. 1
lit. b) oraz art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia, a takze na podstawie art. 53 ust. 1 lit. ¢) w zwiazku
z art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia w zakresie, w jakim wspomniany znak towarowy zostal
zarejestrowany dla towaréw z klasy 9, wymienionych w pkt 4 powyze;j.

W uzasadnieniu wniosku o uniewaznienie prawa do znaku BSkyB powolala sie¢ w szczegdlnosci na
wcze$niejszy stowny unijny znak towarowy SKY, zarejestrowany w dniu 24 wrzesnia 1998 r. pod
numerem 126425, na ktéry prawo ochronne zostalo przedluzone do dnia 1 kwietnia 2016 r., a takze
na wcze$niejszy stowny brytyjski znak towarowy SKY, zarejestrowany w dniu 18 kwietnia 1995 r. pod
numerem 2044507B, na ktéry prawo ochronne zostalo przediuzone do dnia 7 listopada 2015 r.
Powyzsze znaki towarowe zostaly zarejestrowane dla towardw i ustug z klas 9, 38 i 41.

Towary nalezace do klasy 9, objete wczesniejszym brytyjskim znakiem towarowym, odpowiadaja
nastepujacemu opisowi: ,Urzadzenia i przyrzady radiowe, telewizyjne, do nagrywania dzwieku,
reprodukcji dzwieku, telekomunikacyjne, sygnalizacyjne, monitorujace (kontrolne); do testowania
optycznego (innego niz w celach medycznych) oraz nauczania; programy nagrane dla telewizji i radis;
komputery; oprogramowanie komputerowe; tasmy, dyski i przewody magnetyczne; kasety i kartrydze
do uzytku z wyzej wymienionymi tasmami; kodowane karty; czyste i nagrane kasety, tasmy i kartrydze;
plyty kompaktowe; plyty fonograficzne; anteny do przesylania sygnaltéw radiowych; odtwarzane
laserowo plyty do rejestracji dzwieku lub obrazu; urzadzenia do dekodowania zakodowanych sygnalow;
wideoprojektory, ekrany wideo; okulary przeciwstoneczne; gry elektroniczne i komputerowe;
interaktywne gry elektroniczne i komputerowe; czesci do wszystkich wyzej wymienionych towaréw;
nalezace do klasy 9”.

Decyzja z dnia 28 czerwca 2013 r. Wydzial Uniewaznienn uwzglednil wniosek o uniewaznienie prawa do
kwestionowanego znaku towarowego na podstawie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009
w zwigzku z art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, czeSciowo uniewazniajac prawo do
kwestionowanego znaku towarowego w zakresie, w jakim zostal on zarejestrowany dla towaréw
nalezacych do klasy 9.

W dniu 27 sierpnia 2013 r. skarzaca wniosta do EUIPO odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw na
podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009.

Decyzja z dnia 28 listopada 2014 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta Izba Odwotawcza
EUIPO utrzymata w mocy decyzje Wydzialu Uniewaznien i oddalita odwotanie.

W zaskarzonej decyzji, po pierwsze, Izba Odwolawcza oddalita zarzut oparty na utracie roszczenia
w wyniku tolerowania w rozumieniu art. 54 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry skarzaca
podniosta wobec wniosku o uniewaznienie prawa do znaku. Skarzaca nie wykazala, ze w dacie
zlozenia tego wniosku, czyli w dniu 21 marca 2012 r., BSkyB od ponad pieciu lat wiedziala
o uzywaniu kwestionowanego znaku towarowego, jako ze pierwsze dowody tego uzywania skarzaca
przedstawita w dniu 2 kwietnia 2007 r. w ramach postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia
prawa do znaku (pkt 15-25 zaskarzonej decyzji). Po drugie, Izba Odwotawcza stwierdzila, ze miedzy
kwestionowanym znakiem towarowym a wcze$niejszym brytyjskim znakiem towarowym (zwanymi
dalej ,kolidujacymi ze soba znakami towarowymi”) zachodzi — w odniesieniu do towaréw nalezacych
do klasy 9 — prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 53 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, jednoczesnie
powstrzymujac sie od badania pozostalych podstaw uniewaznienia prawa do znaku oraz innych
wczesniejszych praw powolanych w uzasadnieniu wniosku o uniewaznienie prawa do znaku
(pkt 26—45 zaskarzonej decyzji).
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Zadania stron

Strona skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznos$ci zaskarzonej decyzji;

— oddalenie wniosku o uniewaznienie prawa do znaku;

— obcigzenie interwenienta kosztami postepowania, w tym kosztami poniesionymi w postepowaniu
przed EUIPO.

EUIPO wnosi do Sadu o:
»stwierdzenie, ze wniosek o uniewaznienie prawa do znaku jest calkowicie bezzasadny”;
— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.
Interwenient wnosi do Sadu o:
— oddalenie skargi;

— ,utrzymanie zaskarzonej decyzji w mocy”.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi w istocie dwa zarzuty dotyczace, po pierwsze, naruszenia art. 54
ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz po drugie, btednej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad w rozumieniu art. 53 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z jego art. 8 ust. 1
lit. b).

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 54 ust. 2 rozporzgdzenia nr 207/2009

Skarzaca nie zgadza sie ze stwierdzeniem Izby Odwolawczej, ze przed dniem 21 marca 2007 r. BSkyB
nie byla $wiadoma uzywania kwestionowanego znaku towarowego w rozumieniu art. 54 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009, o ktérym to uzywaniu BSkyB miala dowiedzie¢ si¢ dopiero w dniu
2 kwietnia 2007 r.

Skarzaca podkre§la w istocie, ze do momentu zlozenia wniosku o uniewaznienie prawa do
kwestionowanego znaku towarowego éw znak byl przez nia — od 1998 r. — trwale i rzeczywiscie
uzywany w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej, w tym w Zjednoczonym Kroélestwie, a wiec
przez ok. 14 lat wspétegzystowal z wczesniejszymi znakami towarowymi BSkyB. W ocenie skarzacej
czas ten nalezy skrdci¢ do ok. 11 lat, jezeli wzia¢ pod uwage okres miedzy data zarejestrowania
przedmiotowego znaku jako unijnego znaku towarowego, czyli dniem 2 maja 2001 r., a datg zlozenia
wniosku o uniewaznienie prawa do znaku opartego na prawdopodobienstwie wprowadzenia w biad
zachodzacego miedzy kolidujacymi znakami towarowymi, czyli dniem 21 marca 2012 r. Istnienie
owego prawdopodobienistwa wprowadzenia blad nie bylo jednak dla BSkyB wystarczajacym powodem,
aby juz wczesniej rozpocza¢ dochodzenie swoich praw lub zlozy¢ wniosek o uniewaznienie prawa do
kwestionowanego znaku towarowego albo po zlozeniu wniosku o wygasniecie prawa do znaku z dnia
23 marca 2007 r., albo po dniu 2 kwietnia 2007 r., czyli z chwila, gdy skarzaca przedstawita dowdd jego
uzywania, z ktéra to chwila BSkyB w kazdym razie miala dowiedzie¢ si¢ o tym uzywaniu.
W konsekwencji przestanki okreslone w art. 54 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 zostaly
w rozpatrywanym przypadku spelnione. Skarzaca precyzuje, ze chociaz co do zasady to na niej
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spoczywa ciezar udowodnienia, ze BSkyB wiedziala o uzywaniu kwestionowanego znaku towarowego,
przedstawienie takiego dowodu, odnoszacego sie przeciez do sfery wewnetrznej BSkyB, sprawia jej duze
trudno$ci, o ile w ogdlne jest mozliwe. Tymczasem 6w dowdd, lub domniemanie takiej Swiadomosci,
mozna tez oprze¢ na obiektywnych okolicznosciach, takich jak relacje handlowe lub wykazane
pozostawanie ze skarzaca w bezposredniej konkurencji, o czym przykladowo $wiadczy jednoczesne
prezentowanie towaréw i ustug opatrzonych kolidujacymi ze soba znakami towarowymi na tych
samych targach. Wiele faktéw i okolicznos$ci, w czesci przedstawionych w trakcie postepowania przed
EUIPO, przemawia bowiem za tym, ze BSkyB wiedziala o kwestionowanym znaku towarowym.

[...]

EUIPO i interwenient nie zgadzaja si¢ z argumentami skarzacej i wnosza o oddalenie niniejszego
zarzutu. W tym kontekscie interwenient podnosi, ze dowody, ktére skarzaca przedstawila po raz
pierwszy przed Sadem, sa niedopuszczalne.

Sad przypomina, ze w rozpatrywanym przypadku panuje zgoda co do tego, ze wskutek zlozenia przez
BSkyB wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do kwestionowanego znaku towarowego w dniu
23 marca 2007 r. skarzaca przedstawita pierwsze dowody uzywania owego znaku w dniu 2 kwietnia
2007 r. Ponadto BSkyB zlozyla wniosek o uniewaznienie prawa do znaku w dniu 21 marca 2012 r.,
czyli przed uptywem pieciu lat od dnia pierwszego przedstawienia dowodéw uzywania.

Strony nie zgadzaja si¢ jednak co do tego, czy wobec BSkyB mozna podnie$¢ uplyw terminu utraty
roszczenia w wyniku tolerowania przewidzianego w art. 54 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 z uwagi
na to, ze BSkyB wiedziala o uzywaniu kwestionowanego znaku towarowego przynajmniej przed dniem
21 marca 2007 r.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, aby termin utraty roszczenia w wyniku
tolerowania uzywania pdzZniejszego znaku towarowego identycznego ze znakiem wcze$niejszym lub
tudzaco do niego podobnego mégt rozpocza¢ swoj bieg, konieczne jest spelnienie czterech przeslanek.
Po pierwsze, p6zniejszy znak towarowy musi by¢ zarejestrowany, po drugie, zgtaszajac go do rejestracji,
jego wlasciciel powinien dziala¢ w dobrej wierze, po trzecie, znak musi by¢ uzywany w panstwie
cztonkowskim, w ktérym chroniony jest znak wczeéniejszy, i wreszcie po czwarte, wtasciciel
wczedniejszego znaku towarowego musi wiedzie¢ o fakcie uzywania pézniejszego znaku towarowego
po uzyskaniu rejestracji [wyroki: z dnia 28 czerwca 2012 r., Basile i I Marchi Italiani/OHIM — Osra
(B. Antonio Basile 1952), T-134/09, EU:T:2012:328, pkt 30; z dnia 23 pazdziernika 2013 r., SFC
Jardibric/OHIM — Aqua Center Europa (AQUA FLOW), T-417/12, EU:T:2013:550, pkt 19; zob. takze
analogicznie wyrok z dnia 22 wrze$nia 2011 r., Budéjovicky Budvar, C-482/09, Zb.Orz., EU:C:2011:605,
pkt 54, 56-58].

Z przytoczonego orzecznictwa wynika takze, ze celem art. 54 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 jest
ukaranie wlascicieli wcze$niejszych znakéw towarowych, ktérzy z pelna $wiadomoscia przez kolejne
pie¢ lat tolerowali uzywanie pdZniejszego unijnego znaku towarowego, poprzez pozbawienie ich
mozliwo$ci domagania si¢ uniewaznienia prawa do takiego znaku lub sprzeciwienia si¢ takiemu
uzywaniu. Przepis ten ma zatem na celu zréwnowazenie intereséw wtlasciciela znaku towarowego
w zachowaniu podstawowej funkcji znaku z interesami innych uczestnikéw obrotu gospodarczego co
do mozliwosci dysponowania oznaczeniami mogacymi okresla¢ ich towary i ustugi. Wspomniany cel
zaklada, dla zagwarantowania podstawowej funkcji znaku, ze wlasciciel wcze$niejszego znaku
towarowego powinien by¢ w stanie sprzeciwi¢ si¢ uzywaniu poézZniejszego znaku towarowego
identycznego z jego wlasnym. Dopiero bowiem z chwilg, gdy wlasciciel wczesniejszego znaku
towarowego dowie sie o uzywaniu pdzniejszego unijnego znaku towarowego, moze on uznaé, ze nie
godzi sie na tolerowanie tego uzywania, i sprzeciwi¢ si¢ mu badZ domagac si¢ uniewaznienia prawa do
pdzniejszego znaku towarowego. Dopiero wiec z ta chwila termin utraty roszczenia w wyniku
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tolerowania uzywania rozpoczyna swdj bieg (zob. podobnie wyroki: ww. w pkt 30 B. Antonio Basile
1952, EU:T:2012:328, pkt 32, 33; ww. w pkt 30 AQUA FLOW, EU:T:2013:550, pkt 20, 21; zob. takze
podobnie i analogicznie ww. w pkt 30 wyrok Budéjovicky Budvar, EU:C:2011:605, pkt 46—48).

Z wykladni celowosciowej art. 54 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika bowiem, ze wlasciwa data
dla ustalenia momentu rozpoczecia biegu terminu utraty roszczenia jest data dowiedzenia sie
o uzywaniu pdzniejszego znaku towarowego (zob. podobnie ww. w pkt 30 wyrok B. Antonio Basile
1952, EU:T:2012:328, pkt 33).

Ponadto, jak prawidlowo stwierdzita Izba Odwolawcza w pkt 22 zaskarzonej decyzji, powyzsza
wykladnia wymaga, aby wlasciciel podzniejszego znaku towarowego udowodnil, ze wilasciciel
wczedniejszego znaku towarowego rzeczywiscie wiedzial o uzywaniu tego znaku towarowego, gdyz
w braku takiej wiedzy wlasciciel wczesniejszego znaku towarowego nie byltby w stanie sprzeciwi¢ sie
uzywaniu pézniejszego znaku towarowego. Jak bowiem trafnie zauwazyl EUIPO, nalezy w tym zakresie
uwzgledni¢ analogiczna zasade utraty roszczenia w wyniku tolerowania, o ktérej mowa w art. 9 ust. 1
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
panstw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), zastapionym
przez art. 9 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika
2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. L 299, s. 25). W odniesieniu do tej zasady w motywie jedenastym wspomnianej
dyrektywy (motyw 12 dyrektywy 2008/95) wyjasniono, ze owa podstawa utraty roszczenia znajduje
zastosowanie, w sytuacji gdy wlasciciel wczeéniejszego znaku towarowego ,$wiadomie tolerowal jego
uzywanie przez do$¢ dlugi okres czasu”, czyli ,umyslnie” lub ,posiadajac wiedze o danym stanie
rzeczy” (zob. podobnie ww. w pkt 30 wyrok Budéjovicky Budvar, EU:C:2011:605, pkt 46, 47; a takze
opinia rzecznik generalnej V. Trstenjak w sprawie Budéjovicky Budvar, C-482/09, Zb.Orz.,
EU:C:2011:46, pkt 82). Nalezy stwierdzi¢, ze powyzsza ocena zachowuje, mutatis mutandis, aktualnos¢
w przypadku art. 54 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, ktérego tre$¢ odpowiada tresci art. 9 ust. 1
dyrektyw 89/104 i 2008/95.

W konsekwencji nalezy odrzuci¢ argumentacje skarzacej, ktérej istota sprowadza sie do tego, ze
wystarczy uprawdopodobnié twierdzenie, iz BSkyB mogta wiedzie¢ o uzywaniu kwestionowanego znaku
towarowego, albo wystarczy przedstawi¢ zespdt spdjnych poszlak pozwalajacych domniemywac, ze
BSkyB miata taka wiedze.

To powiedziawszy, nalezy zbadaé, czy skarzaca mimo wszystko wykazala, ze najpdzniej w dniu
21 marca 2007 r. BSkyB rzeczywiscie wiedziala o uzywaniu kwestionowanego znaku towarowego.

Na wstepie, jak slusznie podniést interwenient, nalezy odrzuci¢ jako niedopuszczalne zalaczniki do
skargi, ktére skarzaca przedstawila po raz pierwszy przed Sadem. Z art. 65 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009 wynika bowiem, Ze Sad ocenia legalno$¢ decyzji izb odwotawczych EUIPO, kontrolujac
stosowanie przez nie prawa Unii w szczegélnosci w $wietle okolicznosci faktycznych, jakie zostaly im
przedstawione. Z przepisu tego wynika, ze na etapie skargi wniesionej do Sadu nie mozna powolywac
sie na okolicznosci faktyczne, ktére nie zostaly przedstawione przez strony w postepowaniu przed
instancjami EUIPO, i ze zadaniem Sadu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w $wietle
dowodéw przediozonych przed nim po raz pierwszy, z wyjatkiem tych okolicznosci, ktére instancje
EUIPO mialy obowigzek zbada¢ z urzedu na podstawie art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009
[zob. podobnie wyroki: z dnia 10 listopada 2011 r., LG Electronics/OHIM, C-88/11 P, EU:C:2011:727,
pkt 23-26 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM - LT] Diffusion
(ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb.Orz., EU:T:2005:420, pkt 19; z dnia 12 grudnia 2014 r.,
Wilo/OHIM (Pioneering for You), T-601/13, EU:T:2014:1067, pkt 12]. W rozpatrywanym przypadku
to skarzaca odpowiadala za przedstawienie nowych okolicznosci faktycznych oraz dowodéw, w tym jej
obrotéw i katalogéw, przy czym skarzaca nie podniosta, ze elementy te nalezalo zbada¢ z urzedu.
Z tego powodu owe okolicznos$ci nie moga wplywaé na legalno$¢ zaskarzonej decyzji i nalezy je
odrzuci¢ bez potrzeby badania ich mocy dowodowe;j.
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Nalezy tez stwierdzi¢, ze dokonana przez Izbe Odwotawcza ocena dowodéw przedstawionych przez
skarzaca w ramach postepowania przed EUIPO (pkt 21, 22 zaskarzonej decyzji) nie jest obarczona
btedami, gdyz to na skarzacej spoczywal ciezar wykazania, ze BSkyB rzeczywiscie wiedziata o uzywaniu
kwestionowanego znaku towarowego, a nie tylko, ze wiedziala o rejestracji tego znaku (zob. pkt 30
powyzej). Tymczasem argumentacja skarzacej sprowadza si¢ do tego, aby na podstawie samej
$wiadomosci rejestracji kwestionowanego znaku towarowego lub pewnych poszlak, ktére jej zdaniem
pozwalaly domniemywa¢, ze BSkyB wiedziala o tym uzywaniu — miedzy innymi proaktywnej strategii
BSkyB majacej na celu ochrone jej znakéw towarowych przed identycznymi lub podobnymi znakami
zawierajacymi element ,sky” — przyja¢, ze BSkyB rzeczywiscie wiedziala o tym uzywaniu.

[...]

Majac na uwadze wszystkie powyzsze okoliczno$ci, nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza miata
podstawy, aby uzna¢, w pkt 22 zaskarzonej decyzji, ze dowody, na ktére powolywala sie skarzaca
w postepowaniu przed EUIPO, cho¢ z pewnoscia moga $wiadczy¢ o pewnym uzywaniu

kwestionowanego znaku towarowego, byly niewystarczajace do wykazania, ze BSkyB rzeczywiscie
wiedziata o tym uzywaniu przed dniem 21 marca 2007 r.

[...]

W tej sytuacji zarzut pierwszy nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 53 ust. 1 lit. a) rozporzgdzenia
nr 207/2009 w zwigzku z jego art. 8 ust. 1 lit. b) [...]

Wobec powyzszego zarzut drugi, dotyczacy naruszenia art. 53 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009
w zwiagzku z jego art. 8 ust. 1 lit. b), réwniez nalezy oddali¢.

W konsekwencji, majac na wzgledzie gléwne zadanie EUIPO, ktére nalezy rozumie¢ jako zmierzajace

do potwierdzenia przez Sad zgodnosci z prawem zaskarzonej decyzji (zob. pkt 63 odpowiedzi na
skarge) oraz zadanie interwenienta, skarge nalezy oddali¢ 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 skarzaca przegrala sprawe, nalezy zgodnie z zadaniem EUIPO obciazy¢ ja kosztami
postepowania.

Poniewaz interwenient nie wypowiedzial si¢ w kwestii kosztow, nalezy obciazy¢ go wlasnymi kosztami,
zgodnie z art. 138 ust. 3 regulaminu postepowania.

Z powyzszych wzgledéw
SAD (czwarta izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.
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2) Tronios Group International BV pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Urzad
Unii Europejskiej ds. Wlasnos$ci Intelektualnej (EUIPO).

3) Sky plc pokrywa wlasne koszty.
Prek Labucka Kreuschitz
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Podpisy
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