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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (6sma izba)

z dnia 7 grudnia 2017 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie graficznego

unijnego znaku towarowego Master — Wcze$niejsze graficzne unijne znaki towarowe Coca-Cola

i wczesdniejszy graficzny krajowy znak towarowy C — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji —

Czerpanie nienaleznej korzysci z renomy wcze$niejszych znakéw towarowych — Dowody dotyczace
handlowego wykorzystania oznaczenia zawierajacego zgloszony znak towarowy poza Unia —

Logiczne wnioski — Decyzja wydana w wyniku stwierdzenia przez Sad niewaznosci wczeéniej wydanej

decyzji — Artykul 8 ust. 5 i art. 65 ust. 6 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 5

i art. 72 ust. 6 rozporzadzenia (UE) 2017/1001]

W sprawie T-61/16

The Coca-Cola Company, z siedzibg w Atlancie, Georgia (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez
S. Malynicza, QC, S. Barana, barrister, D. Stone’a i A. Dykesa, solicitors,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
J. Crespa Carrilla, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest:

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), z siedziba w Damaszku (Syria),
reprezentowana przez adwokat A.E. Malamis,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 2 grudnia 2015 r.
(sprawa R 1251/2015-4) dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy The Coca-Cola
Company a Mitico,

SAD (6sma izba),
w sktadzie: A.M. Collins, prezes, M. Kancheva (sprawozdawca) i J. Passer, sedziowie,

sekretarz: X. Lopez Bancalari, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 12 lutego 2016 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu
28 kwietnia 2016 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 6 maja
2016 r.,

uwzgledniwszy pytanie na piSmie wystosowane do stron przez Sad oraz udzielone na to pytanie
odpowiedzi, ktére wplynely do sekretariatu Sadu w dniach 12 i 20 kwietnia 2017 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 czerwca 2017 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 10 maja 2010 r. interwenient, Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico),
dokonatl w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia unijnego znaku
towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastapionego
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

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

-]

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje naleza, po ograniczeniu ich wykazu w toku postepowania
przed EUIPO, do klas 29, 30 i 32 Porozumienia nicejskiego dotyczacego klasyfikacji towaréw i uslug
dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadajg, dla kazdej z tych
klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 29: ,jogurt, mieso, ryby, dréb i dziczyzna, ekstrakty miesne, konserwowe, mrozone, suszone
i gotowane owoce i warzywa, galaretki, marmolady, konfitury owocowe konserwowane, jaja
konserwowe i pikle, satatki w occie, chipsy ziemniaczane”;

— klasa 30: ,kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, substytuty kawy, maka i preparaty

zbozowe, wyroby cukiernicze, stodycze, lody, midd, syrop z melasy, ciasto na ciastka, maka, drozdze
piekarnicze, proszek do pieczenia, s6l, musztarda, ocet, pieprz, sosy (przyprawy), przyprawy,
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z jednoznacznym wylaczeniem ciast i produktéw piekarniczo-cukierniczych, 16d, czekolada, guma,
wszystkie rodzaje przekasek zywnosciowych zrobionych z kukurydzy lub pszenicy,
z jednoznacznym wylaczeniem ciast i produktéw piekarniczo-cukierniczych”;

klasa 32: ,woda mineralna i naturalna, napoje z jeczmienia, piwo bezalkoholowe, bezalkoholowe
wody gazowane wszelkiego rodzaju i we wszystkich smakach, a zwlaszcza o smaku (coli, ananasa,
mango, pomaranczy, cytryny, bezsmakowe, jablkowe, wieloowocowe, tropikalne, napoje
energetyczne, malinowe, owocowe, lemoniada, z owocu granatu) oraz wszelkie rodzaje napojéw na
naturalnych sokach owocowych (jabtka, cytryna, pomarancza, owocowe — wieloowocowe, granat,
ananas, mango) i bezalkoholowe koncentraty sokéw i koncentraty do produkcji bezalkoholowych
sokow wszelkiego rodzaju, proszki i miazgi do produkcji syropu bezalkoholowego”.

Zgloszenie unijnego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw
Towarowych nr 128/2010 z dnia 14 lipca 2010 r.

W dniu 14 pazdziernika 2010 r. skarzaca, The Coca-Cola Company, wniosta na podstawie art. 41
rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 46 rozporzadzenia 2017/1001) sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego dla towaréw wskazanych w pkt 3 powyze;j.

W pierwszej kolejnosci sprzeciw zostal oparty na przedstawionych ponizej czterech wczes$niejszych
graficznych unijnych znakach towarowych:

znaku towarowym zarejestrowanym pod numerem 8792475:

znaku towarowym zarejestrowanym pod numerem 3021086:

znaku towarowym zarejestrowanym pod numerem 2117828:

Ceatols™

(———

znaku towarowym zarejestrowanym pod numerem 2107118:

Ceetely

Powyzszymi czterema wcze$niejszymi graficznymi unijnymi znakami towarowymi oznaczane sa
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w szczegdlnosci towary i uslugi nalezace, odpowiednio, w przypadku pierwszego znaku, do klas 30, 32
i 33, drugiego — do klasy 32, trzeciego — do klas 32 i 43, oraz czwartego — do klas 32 i 33, ktére to
towary i uslugi dla kazdego z tych znakéw i kazdej z tych klas odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

— w przypadku unijnego znaku towarowego nr 8792475:

— klasa 30: ,kawa, herbata, kakao, cukier, ryz, tapioka, sago, substytuty kawy; maka i preparaty
zbozowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; midd, melasa; drozdze, proszek do pieczenia;
s6l, musztarda; ocet winny, sosy (przyprawy); przyprawy; 16d”;

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

— klasa 33: ,napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)”;

— w przypadku unijnego znaku towarowego nr 3021086: ,napoje, a mianowicie wody pitne, wody
smakowe, wody mineralne i gazowane; i inne napoje bezalkoholowe, a mianowicie napoje
niealkoholowe, napoje energetyczne i napoje dla sportowcéw; napoje owocowe i soki owocowe;
syropy, koncentraty i proszki do sporzadzania napojéw, a mianowicie wod smakowych, wdd
mineralnych i gazowanych, napojéw orzezwiajacych, napojéw dla sportowcéw, napojéw owocowych
i sokow owocowych”, nalezace do klasy 32;

— w przypadku unijnego znaku towarowego nr 2117828:

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

— klasa 43: ,ustugi restauracyjne (wyzywienie i napoje); tymczasowe zakwaterowanie”;
— w przypadku unijnego znaku towarowego nr 2107118:

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

— klasa 33: ,napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa)”.

W drugiej kolejnosci sprzeciw zostal oparty na przedstawionym ponizej wcze$niejszym graficznym
znaku towarowym zarejestrowanym w Zjednoczonym Krélestwie pod numerem 2428468:

Powyzszym wcze$niejszym zarejestrowanym w Zjednoczonym Krolestwie znakiem towarowym
oznaczane s3 w szczegoOlnosci towary nalezace do klasy 32, ktére odpowiadaja nastepujacemu opisowi:
»piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe;
syropy i inne preparaty do sporzadzania napojow”.

W uzasadnieniu sprzeciwu powotano si¢ na podstawy okreslone w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia

nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001] i w art. 8 ust. 5 tego
rozporzadzenia (obecnie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001).
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W toku postepowania w sprawie sprzeciwu skarzaca przedstawila dowody dotyczace wedlug niej
sposobu, w jaki interwenient wykorzystuje handlowo znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono.
Dowody te obejmowaly o$wiadczenie pani R., doradczyni prawnej skarzacej, z dnia 23 lutego 2011 r.,
do ktérego zalaczone zostaly zrzuty ekranu wydrukowane w dniu 16 lutego 2011 r. z nalezacej do
interwenienta witryny internetowej www.mastercola.com. Owe zrzuty ekranu mialy na celu wykazanie,
ze interwenient uzywa zgloszonego znaku towarowego w handlu w szczegdlnosci w nastepujacej
postaci:

W dniu 26 wrze$nia 2011 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw w calosci.

W dniu 17 pazdziernika 2011 r. skarzaca wniosta do EUIPO na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009 (obecnie art. 66-71 rozporzadzenia 2017/1001) odwotanie od decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 29 sierpnia 2012 r. (zwana dalej ,pierwsza decyzja”) Druga Izba Odwotawcza EUIPO
oddalifa to odwolanie. Po pierwsze, w odniesieniu do sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 uznala ona, Ze juz na wstepie bylo widoczne, iz kolidujace ze soba
oznaczenia nie sa w ogdle do siebie podobne, a zatem stwierdzita ona, ze w przypadku tych oznaczen,
mimo tozsamo$ci rozpatrywanych towaréw, prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad nie istnieje. Po
drugie, co sie tyczy podstawy sprzeciwu opartej na art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia, Izba Odwotawcza
ustalila, ze skoro oznaczenia nie sa do siebie podobne, to nie zostala spelniona pierwsza przestanka
zastosowania tego artykulu, czyli istnienie zwigzku miedzy zgloszonym znakiem towarowym a znakiem
wczesniejszym. Ponadto odrzucita ona przedstawione przez skarzaca dowody (zob. pkt 11 powyzej),
poniewaz w kontek$cie wspomnianego przepisu uwzglednieniu podlega uzywanie wylacznie znaku
towarowego, o ktérego rejestracje wnosi interwenient.

W dniu 5 listopada 2012 r. skarzaca wniosla do Sadu skarge o stwierdzenie niewazno$ci pierwszej
decyzji. Na poparcie skargi skarzaca podniosta w istocie tylko jeden zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 i dzielacy si¢ na dwie cze$ci. W ramach pierwszej czesci tego
zarzutu zarzucala ona EUIPO, ze polaczylo ono ocene podobienstwa kolidujacych ze soba znakéw
towarowych na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia z ocena istnienia zwigzku
miedzy wspomnianymi znakami towarowymi na podstawie art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia.
W ramach drugiej czesci skarzaca zarzucita EUIPO pominigecie dowodéw dotyczacych handlowego
wykorzystania zgloszonego znaku towarowego, ktére to dowody byly istotne dla wykazania zamiaru
czerpania przez interwenienta nienaleznej korzysci z renomy wczesniejszych znakéw towarowych.

Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2014 r., Coca-Cola/OHIM — Mitico (Master) (T-480/12, EU:T:2014:1062),
Sad stwierdzil niewaznos$¢ pierwszej decyzji.

Co sie tyczy pierwszej czesdci jedynego zarzutu, w pkt 34 i 35 wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master
(T-480/12, EU:T:2014:1062), Sad przypomnial na wstepie, Ze istnienie podobienstwa miedzy
kolidujacymi ze soba oznaczeniami stanowi przestanke stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, i oddalil zarzut szczegétowy skarzacej, w ktéorym kwestionowata ona takie stanowisko.
Nastepnie w pkt 64 tego wyroku Sad wskazal, ze kolidujace ze soba oznaczenia wykazuja — poza
oczywistymi réznicami wizualnymi — elementy podobienstwa wizualnego zwigzane nie tylko
z ,ogonkiem” przedluzajacym ich odpowiednie litery poczatkowe ,c” i ,m” i tworzacym wygiecie
w ksztalcie podpisu, lecz réwniez ze wspolnym uzyciem czcionki niepospolitej we wspoélczesnym zyciu
gospodarczym, pisma spencerskiego, postrzeganej w calosci przez wlasciwego konsumenta. W pkt 70
wspomnianego wyroku Sad, dokonujac calo$ciowej oceny elementéw podobieristwa i roéznicy,
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stwierdzil, ze kolidujace ze soba oznaczenia, a przynajmniej cztery wczes$niejsze znaki towarowe
Coca-Cola i zgloszony znak towarowy, wykazuja niski stopienn podobienistwa, poniewaz wystepujace
miedzy nimi réznice fonetyczne i konceptualne s3, pomimo elementéw réznicy wizualnej, znoszone
przez elementy calo$ciowego podobienstwa wizualnego, majacego wieksze znaczenie. Natomiast
wczesniejszy znak towarowy zarejestrowany w Zjednoczonym Krdlestwie — ze wzgledu
w szczegélnosci na to, ze jest bardzo krétki — rézni sie od zgloszonego znaku towarowego.
W pkt 74-76 wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Sad uznal, ze
stopienn podobienstwa miedzy kolidujacymi ze soba oznaczeniami jest wprawdzie niski, jednak
wystarczajacy do tego, by wlasciwy krag odbiorcéw kojarzyl zgloszony znak towarowy z czterema
wczesniejszymi  znakami towarowymi Coca-Cola, to znaczy dostrzegal zwigzek w rozumieniu
wspomnianego artykulu. W konsekwencji Sad wezwal Izbe Odwotawcza do zbadania pozostalych
przestanek stosowania tego przepisu, w szczegdlnosci istnienia prawdopodobienistwa, ze uzywanie
zgloszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny bedzie powodowalo czerpanie nienaleznej
korzys$ci z odrézniajacego charakteru lub z renomy wcze$niejszych znakéw towarowych badz tez
bedzie dziatato na ich szkode.

Ponadto w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Sad uznal za
wlasciwe rozpatrzy¢ druga czes$¢ jedynego zarzutu, dotyczaca istotnosci przedstawionych przez skarzaca
dowododw, ktére zostaly odrzucone przez Izbe Odwotawczg, a mianowicie zrzutéw ekranu z nalezacej
do interwenienta witryny internetowej www.mastercola.com. (zob. pkt 11 powyzej). W pkt 86—88 tego
wyroku Sad stwierdzil, ze orzecznictwo w zaden sposéb nie ogranicza wylacznie do zgloszonego znaku
towarowego okolicznosci, ktére podlegaja uwzglednieniu do celéw ustalenia prawdopodobienistwa
pasozytnictwa, czyli prawdopodobieristwa czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego
lub z renomy wczes$niejszych znakéw towarowych, lecz dopuszcza takze wziecie pod uwage wszystkich
dowodéw stuzacych przeprowadzeniu analizy prawdopodobienistwa co do zamiaréw wtlasciciela
zgloszonego znaku towarowego, a tym bardziej uwzglednienie dowodéw dotyczacych rzeczywistego
handlowego wykorzystania zgloszonego znaku towarowego. Sad stwierdzil zatem, ze dowody
przedstawione przez skarzaca w toku postepowania w sprawie sprzeciwu jak najbardziej stanowia
istotny material dowodowy do celéw ustalenia takiego prawdopodobienstwa pasozytnictwa
w niniejszym przypadku, a w rezultacie uznal, iz Izba Odwotawcza, odrzucajac te dowody, popetnita
btad. W konsekwencji w pkt 93 wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12,
EU:T:2014:1062), Sad wezwal Izbe Odwolawcza do uwzglednienia wspomnianych dowodéw przy
dokonywaniu badania przestanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

Decyzja z dnia 23 czerwca 2015 r., wydana w nastepstwie wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master
(T-480/12, EU:T:2014:1062), prezydium izb odwotawczych przekazalo sprawe do rozpoznania przez
Czwarta Izbe Odwotawcza pod sygnatura R 1251/2015-4.

Decyzja z dnia 2 grudnia 2015 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzjy”) Czwarta Izba Odwolawcza
ponownie oddalifa odwotanie skarzacej od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw, na mocy ktérej oddalono jej
sprzeciw.

Na wstepie, odnotowawszy fakt, ze skarzaca cofneta przed Sadem zarzut szczegdlowy oparty na art. 8
ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 (wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12,
EU:T:2014:1062, pkt 21), Izba Odwolawcza stwierdzila, ze odwolanie ograniczalo si¢ do sprzeciwu
opartego na art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia. Nastepnie, uwzgledniwszy dokonane przez Sad
ustalenie, ze zgloszony znak towarowy rézni sie od znaku towarowego zarejestrowanego
w Zjednoczonym Krdlestwie (wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062,
pkt 70), uznata ona sprzeciw za bezzasadny w tym zakresie. Ponadto, uwzgledniwszy dokonane przez
Sad ustalenie, ze miedzy zgloszonym znakiem towarowym a czterema wczesniejszymi znakami
towarowymi Coca-Cola istnieje zwigzek (wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12,
EU:T:2014:1062, pkt 74), i przypomniawszy, ze bezsporne jest, iz owe wcze$niejsze znaki ciesza sie
renoma w odniesieniu do ,napojow bezalkoholowych”, Izba Odwolawcza wskazala, Ze jedyna
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przestanka zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, jaka podlegala jeszcze zbadaniu, bylo
prawdopodobieristwo, ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego bedzie powodowalo czerpanie
nienaleznej korzysci z tej renomy.

Co sie tyczy przeslanki dotyczacej prawdopodobieristwa czerpania nienaleznej korzysci z renomy
wcze$niejszego znaku towarowego, Izba Odwotawcza przypomniata, ze w pierwszej decyzji zostalo
zasadniczo stwierdzone, iz dowody — a mianowicie zrzuty ekranu z nalezacej do interwenienta witryny
internetowej www.mastercola.com (zob. pkt 11 powyzej) — nie dotyczyly zgloszonego znaku
towarowego, i ze w zwiazku z tym nie zostaly one przez nig uwzglednione. Dodala ona jednak, ze
»[gldyby znaki towarowe przedstawione na powyzszych ilustracjach byly przedmiotem rozpatrywanego
tu zadania, mozliwos¢ odmodwienia ich rejestracji nie podlegalaby zadnym watpliwo$ciom”,
i ,[o]dwrotnie, gdyby znak zgloszony w niniejszej sprawie byt uzywany na rynku, nalezatoby faktycznie
zadac sobie pytanie, czy nie nalezy zapobiec uzywaniu tego konkretnego oznaczenia”. Izba Odwotawcza
stwierdzila ponadto, ze ,[d]Jowody wykazuja, iz [interwenient] sprzedaje swoje napoje w butelkach
o identycznym wygladzie, takim samym oznakowaniu, tej samej stylizacji, z wykorzystaniem tej samej
czcionki i identycznego opakowania co w przypadku butelek sprzedawanych przez [skarzaca] pod
nazwa Coca-Cola”.

Izba Odwotawcza uznala jednak, ze zasieg tych dowodéw nie pozwala na uzasadnienie sprzeciwu,
a w szczeg6lnosci wykazanie prawdopodobienistwa pasozytnictwa, zasadniczo z trzech przedstawionych
ponizej powodoéw. Po pierwsze, Izba Odwolawcza stwierdzita, ze wspomniane dowody nie wykazuja, iz
interwenient uzywal w Unii Europejskiej postaci znaku przedstawionej w jego witrynie internetowej
www.mastercola.com. Na poparcie tego stwierdzenia Izba Odwotawcza wskazala na fakt, ze mimo
istnienia strony w jezyku angielskim owa witryna internetowa jest zredagowana zasadniczo w jezyku
arabskim, oraz na brak jakiejkolwiek wzmianki na temat mozliwos$ci zamdwienia online oferowanych
towaréw i ich wysylki do Unii. Po drugie, Izba Odwotawcza uznatla, ze sam fakt dokonania zgloszenia
unijnego znaku towarowego — ktérego przedstawienie rézni sie¢ od tego widniejacego w witrynie
internetowej interwenienta — nie oznacza, ze interwenient ma zamiar promowac swoje towary w Unii
w ten sam sposob, w jaki czyni to w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Izba Odwotawcza potwierdzila
w szczeg6lnosci, ze nie wiedziala, kto posiadal prawa w tych panstwach, i ze skarzaca nie podnosila
naruszania swych praw w tym regionie. Po trzecie, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze skarzaca nie
przedstawita réwniez konkretnego wizerunku czterech wczes$niejszych znakéw towarowych Coca-Cola,
ktéry moéglby zosta¢ przeniesiony na omawiane zgloszenie w Unii lub poza Unig, zwlaszcza
w odniesieniu do towaréw ujetych w klasach 29 i 30, ale takze w odniesieniu do napojéw nalezacych do
klasy 32. W jej ocenie przedstawione dowody nie pozwalaly zatem na wyrazne wykazanie, co oznacza
Coca-Cola. Izba Odwotawcza zauwazyla, ze w zakresie, w jakim na podstawie art. 76 rozporzadzenia
nr 207/2009 (obecnie art. 95 rozporzadzenia 2017/1001) jest ona zwiazana argumentami stron, jej
zadaniem nie jest samodzielne przedstawianie tych argumentéw. Ponadto Izba Odwotawcza
zastosowala argument analogiczny do argumentu opartego na prawdopodobienstwie rozmycia lub
przy¢mienia. Na zakonczenie, rozwazywszy wszystkie przedstawione dowody, Izba Odwotawcza
uznala, Ze sprzeciw byl pozbawiony podstaw, i oddalita odwotanie.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— nakazanie EUIPO i interwenientowi pokrycia wlasnych kosztéow oraz kosztéw poniesionych przez

skarzaca na etapie postepowania w sprawie sprzeciwu oraz postepowania odwolawczego, w tym
kosztéw zwiazanych z niniejszym postepowaniem.
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EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie EUIPO kosztami poniesionymi przez skarzaca w postepowaniu administracyjnym i przed
Sadem.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi co do istoty dwa zarzuty, dotyczace naruszenia, odpowiednio,
art. 8 ust. 5 i art. 65 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 72 ust. 6 rozporzadzenia
2017/1001). W zarzucie pierwszym zarzuca ona EUIPO, ze blednie ocenilo istotno$¢ dowoddéw
wykazujacych zamiary interwenienta co do uzywania zgloszonego znaku towarowego, a w rezultacie
istnienie prawdopodobienistwa, ze uzywanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny bedzie
powodowalo czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego lub z renomy wcze$niejszych
znakéw towarowych. W zarzucie drugim skarzaca zarzuca EUIPO, ze nie zastosowalo sie do sentencji
wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), a przynajmniej nie zastosowato
sie do tej sentencji w sposob wlasciwy.

EUIPO i interwenient wnosza o oddalenie tych zarzutéw.

Na wstepie warto wskazaé, ze nie ma potrzeby poddania badaniu tych ocen Izby Odwolawczej, ktdre
nie zostaly zakwestionowane przez strony, a ktére dotycza wlasciwego kregu odbiorcéw i tozsamosci
towaréow oznaczonych kolidujagcymi ze soba znakami (wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Master,
T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 22). Nastepnie nalezy zauwazy¢, ze skarzaca wyraznie zgodzila sie
z zaskarzong decyzja w kilku kwestiach, w tym w kwestii dotyczacej ograniczenia zakresu odwolania
do sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z pkt 21 wyroku z dnia
11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), a takze z dokonanymi przez Izbe Odwolawcza
ocenami o charakterze faktycznym, dotyczacymi z jednej strony istnienia podobienstwa i zwigzku
miedzy czterema wczesniejszymi znakami towarowymi Coca-Cola a zgloszonym znakiem towarowym
w zwiazku z pkt 74 wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), za$
z drugiej strony okolicznosci, ze owe znaki wcze$niejsze ciesza sie renoma w odniesieniu do napojow
bezalkoholowych nalezacych do klasy 32. Wreszcie, mozna odnotowa¢, ze w zwiazku z pkt 70 wyroku
z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 70) (zob. pkt 21 powyzej), skarzaca
nie kwestionuje oddalenia odwotania i sprzeciwu na podstawie wcze$niejszego znaku towarowego
zarejestrowanego w Zjednoczonym Krélestwie.

Sad uznaje za wlasciwe rozpatrzy¢ zarzut drugi przed zarzutem pierwszym.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia art. 65 ust. 6 rozporzgdzenia nr 207/2009

W ramach zarzutu drugiego skarzaca utrzymuje, ze Izba Odwolawcza nie podjela $rodkéw, jakich
wymagalo zastosowanie sie do wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062),
i naruszyta w ten sposéb art. 65 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009. Podnosi ona, ze Sad w wyroku
z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), uznal za oczywiscie istotne dowody
dotyczace handlowego wykorzystania zgloszonego znaku towarowego, ,majac pelna $wiadomosé
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geograficznego zasiegu” tych dowodéw, poniewaz kwestia ta byla podnoszona przez interwenienta
w toku postepowania administracyjnego w o$wiadczeniu z dnia 9 maja 2012 r. i stanowila zatem czes¢
informacji przedtozonych Sadowi. Zdaniem skarzacej Izba Odwotawcza powinna byla ograniczy¢ sie do
oceny czerpania nienaleznej korzysci przy uwzglednieniu wnioskéw Sadu dotyczacych istotnego
charakteru dowodéw odnoszacych si¢ do handlowego wykorzystania zgloszonego znaku towarowego.
Izba Odwolawcza w sposéb bledny odrzucita zatem omawiane dowody z powodu ich zasiegu
geograficznego.

EUIPO kwestionuje argumenty skarzacej. Wprawdzie zgadza sie, ze Izba Odwolawcza pierwotnie
popelnifa btad polegajacy na odrzuceniu tych dowodéw, jednak utrzymuje, ze poniewaz Sad nie
dokonatl oceny tych dowoddéw, nie mdgt on orzec o czerpaniu nienaleznej korzysci na ich podstawie.
W rezultacie EUIPO wzywa Sad do wyjasnienia, czy kwestia miejsca uzywania zgloszonego znaku
towarowego — w Unii lub poza nia — stanowila w momencie wydania przez Sad wyroku czes¢
przediozonych mu kwestii.

Interwenient podnosi, ze Izba Odwotawcza w rzeczywistosci wzieta pod uwage wyciagi z jego witryny
internetowej i po ich zbadaniu stusznie uznala, Ze nie pozwalaja one na wykazanie ryzyka naruszenia
praw skarzacej. Zdaniem interwenienta Izba Odwolawcza nie miata obowiazku stwierdzenia, Ze
wyciagi ze wspomnianej witryny dowodzity twierdzen skarzacej.

Nalezy przypomnie¢, ze w ramach skargi wniesionej do sadu Unii na decyzje izby odwolawczej EUIPO
do tego ostatniego nalezy zgodnie z art. 266 TFUE i art. 65 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009 podjecie
niezbednych $rodkéw w celu zastosowania si¢ do wydanego przez sad Unii orzeczenia stwierdzajacego
niewazno$¢ tej decyzji.

W mysl utrwalonego orzecznictwa rola Sadu nie jest wydawanie nakazéw wobec EUIPO, a na tym
ostatnim spoczywa obowiazek wyciagniecia odpowiednich konsekwencji z sentencji oraz
z uzasadnienia wyrokéw Sadu [wyroki: z dnia 31 stycznia 2001 r., Mitsubishi HiTec Paper
Bielefeld/ OHIM (Giroform), T-331/99, EU:T:2001:33, pkt 33; z dnia 13 czerwca 2007 r., IVG
Immobilien/OHIM (I), T-441/05, EU:T:2007:178, pkt 13; z dnia 6 pazdziernika 2011 r.,, Bang
& Olufsen/OHIM (Ksztalt glosnika), T-508/08, EU:T:2011:575, pkt 31].

W niniejszym przypadku nalezy na wstepie przypomnieé, ze wlasciwy fragment na s. 12 uwag
interwenienta z dnia 9 maja 2012 r. w przedmiocie odwotlania do Izby Odwotawczej brzmi
nastepujaco:

»[...] graficzny [unijny] znak towarowy Master jest uzywany na réznych towarach w sposéb, ktéry nie
ma nic wspdlnego ze sposobem, w jaki prowadzony jest obrét towarami Coca-Cola. Nalezy podkresli¢,
ze [...] graficzny [unijny] znak towarowy Master nie jest podobny do znakéw towarowych Coca-Cola.
Ponadto [skarzaca] nigdy nie udowodnita, ze uzywanie wspomnianego znaku towarowego wykorzystuje
ljej] wysitki marketingowe”.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, podobnie jak uczynilo to EUIPO, ze w swych wspomnianych
powyzej uwagach interwenient nie wypowiedzial si¢ na temat omawianych tu dowodéw, czyli wyciagéw
z witryny internetowej www.mastercola.com, ktére zostaly zalaczone do o$wiadczenia pani R. z dnia
23 lutego 2011 r. (zob. pkt 11 powyzej). Nalezy zatem uznad, ze to o§wiadczenie interwenienta, zgodnie
z ktérym pasozytnictwo w Unii nie zostalo dowiedzione, nalezy interpretowal jako twierdzenie, ze
nigdy nie uzywal on zgloszonego znaku towarowego w Unii. Konieczne jest zatem stwierdzenie, ze
interwenient nie wypowiedzial si¢ w przedmiocie zasiegu geograficznego tych dowoddw.

Co wiecej, ani Wydzial Sprzeciwéw, ani Druga Izba Odwolawcza w pierwszej decyzji nie wypowiedzialy
sie w tym przedmiocie.
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Powyzsze wskazuje na to, ze kwestia geograficznego zasiegu tych dowodéw nie stanowila przedmiotu
debaty miedzy stronami w toku postepowania administracyjnego ani nie zostala rozpatrzona przez
Izbe Odwotawcza w pierwszej decyzji.

Wynika stad, ze powyzsza kwestia nie zostala przedlozona Sadowi i nie stanowila przedmiotu sporu
przed Sadem w momencie wydania przez niego wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12,
EU:T:2014:1062).

W konsekwencji w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Sad nie
mogl wypowiedzie¢ sie w przedmiocie geograficznego zasiegu tych dowodoéw.

W pkt 89 i 90 wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Sad orzekl, ze
dowody dotyczace handlowego wykorzystania zgloszonego znaku towarowego, takie jak przedstawione
przez skarzaca w toku postepowania w sprawie sprzeciwu, stanowia w sposéb oczywisty materialy
istotne dla celéw ustalenia prawdopodobienstwa pasozytnictwa w niniejszym przypadku. \X/ywmdl on
z tego, ze Izba Odwotawcza popelnila btad, odrzucajac te dowody w ramach stosowania w niniejszym
wypadku art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

Natomiast, jak slusznie zauwazyto EUIPO, poniewaz Sad nie dokonal oceny tych dowodéw, a zwlaszcza
ich zasiegu geograficznego, nie moégt on orzec w przedmiocie tego, czy dowodzily one czerpania
nienaleznej korzysci z renomy wcze$niejszych znakéw towarowych.

Ponadto Sad nie moégl orzec w przedmiocie kwestii, ktéra nie zostala rozpatrzona przez Izbe
Odwotawcza, bez dopuszczenia sie zastapienia uzasadnienia wykraczajacego poza dokonanie kontroli
zgodnosci z prawem, co byloby niezgodne z orzecznictwem.

Dlatego tez w pkt 92 i 93 wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Sad
orzek!, co nastepuje:

sJednakze, jak zauwazono w pkt 75 powyzej, skoro kwestia ewentualnej nienaleznej korzysci, ktéra
miano by czerpa¢ z charakteru odrézniajacego lub renomy wczesniejszych znakéw towarowych, nie
zostala zbadana przez Izbe Odwolawcza, nie nalezy do Sadu orzekanie co do niej po raz pierwszy
w ramach przeprowadzania przez niego kontroli zgodno$ci z prawem zaskarzonej decyzji [zob.
podobnie wyroki: z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72, 73; z dnia
14 grudnia 2011 r., V6IkI/OHIM — Marker Vo6lkl (VOLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, pkt 63; z dnia
29 marca 2012 r., You-Q/OHIM - Apple Corps (BEATLE), T-369/10, EU:T:2012:177, pkt 75
i przytoczone tam orzecznictwo].

Do Izby Odwolawczej [bedzie zatem nalezalo uwzglednienie] podczas badania przestanek stosowania
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. pkt 76 powyzej) dowodéw dotyczacych handlowego
wykorzystywania zgloszonego znaku towarowego, takich jak przedstawione przez skarzaca w toku
postepowania w sprawie sprzeciwu”.

Sad zobowigzal wiec Izbe Odwolawcza do dokonania przez nia oceny tych dowodéw podczas badania
przestanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, jednak nie narzucil jej okreslonej
oceny.

Nalezy za$ stwierdzi¢, ze w pkt 27-33 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza, stosujac sie do wyroku
z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), dokladnie poddala rozwazaniu te istotne
dowody, nie odrzucajac ich, jak to uczynila w pierwszej decyzji, i przy przeprowadzaniu badania
przestanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009, a zwlaszcza prawdopodobienstwa
czerpania nienaleznej korzysci, dokonata oceny ich zasiegu i wartosci dowodowej.
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Stad tez Izbie Odwolawczej nie mozna zarzuci¢, ze nie podjela sSrodkéw majacych na celu zastosowanie
sie do wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), i przez to naruszyla
art. 65 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009.

W rezultacie zarzut drugi nalezy oddalic.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009

W zarzucie pierwszym skarzaca utrzymuje, ze Izba Odwolawcza naruszyla art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, poniewaz nie uwzglednita dowodéw dotyczacych handlowego wykorzystania zgloszonego
znaku towarowego, uzasadniajac to tym, ze zaden z tych dowoddéw nie dotyczyl Unii Europejskiej.
Zdaniem skarzacej Izba Odwolawcza powinna byla oceni¢ w $wietle istotnych dowoddéw istnienie
prawdopodobienistwa czerpania nienaleznej korzysci, co skloniloby ja do stwierdzenia, ze uzywanie
zgloszonego znaku towarowego stwarza co najmniej powazne ryzyko czerpanie nienaleznej korzysci
z czterech wczesniejszych znakéw towarowych Coca-Cola. W tym zakresie przedstawia ona co do
istoty dwa zarzuty szczegdtowe.

W pierwszym zarzucie szczegélowym skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, ze nie uwzglednila
wspomnianych dowodéw w sposéb wlasciwy i zgodny z tym, do czego zobowiazywal ja wyrok z dnia
11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062). Uwaza ona, ze kwestia geograficznego zasiegu
tych dowoddéw zostala juz przedlozona Sadowi, ktéry i tak uznal je za oczywiscie istotne, co Izba
Odwotawcza byla zobowiazana uwzglednid.

W drugim zarzucie szczegétowym skarzaca positkowo podnosi, ze Izba Odwotawcza popelnita btad,
poniewaz nie wziela pod uwage logicznych wnioskéw wyplywajacych z tych dowodéw. Jej zdaniem
faktyczne uzywanie przez interwenienta zgloszonego znaku towarowego w szczegdlnej i umyslnie
wybranej postaci poza Unia prowadzi w sposéb konieczny do wyciagniecia logicznego wniosku, ze
istnieje powazne ryzyko, iz znak ten bedzie uzywany w ten sam sposéb w samej Unii. Wniosek taki jest
a fortiori wlasciwy, w przypadku gdy — jak w niniejszej sprawie — z jednej strony dowody nie pozwalaja
na stwierdzenie, ze witryna internetowa www.mastercola.com nie jest skierowana do konsumentéw
w Unii, a z drugiej strony interwenient wyraznie zglosil omawiany znak towarowy celem uzywania go
w Unii.

Skarzaca wywodzi z tego, ze dowody dotyczace uzywania zgloszonego znaku towarowego wystarczaja
do wykazania zamiaru wykorzystania przez interwenienta w sposéb pasozytniczy renomy jej znakéow
towarowych. Jej zdaniem Izba Odwolawcza powinna byla ustali¢c — albo w ramach kwestii faktycznej,
albo w drodze dedukcji — zamiar przeniesienia przez interwenienta wizerunku wczesniejszych znakéw
towarowych skarzacej na towary opatrzone uzywanym przez niego znakiem lub powazne ryzyko, ze do
tego dojdzie w Unii.

EUIPO kwestionuje argumenty skarzacej. Przede wszystkim wskazuje, ze Izba Odwolawcza
w wykonaniu wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), wzieta te dowody
pod uwage. Stwierdzila ona jednak, Ze wspomniane dowody nie wykazywaly, by posta¢ znaku
przedstawiona w witrynie internetowej www.mastercola.com byla uzywana w Unii.

Nastepnie EUIPO uwaza, ze istotna kwestia jest ustalenie, czy uzywanie zgloszonego znaku towarowego
w ukazany sposdb moze prowadzi¢ do czerpania nienaleznej korzysci. Po pierwsze, EUIPO zgadza sie,
ze dowody konkretnego uzywania omawianego oznaczenia gdziekolwiek na $wiecie moga stanowié
wskazanie sposobu, w jaki zgloszony znak towarowy moze by¢ uzywany w Unii, gdyz taki sposéb
uzywania poza Unig moze pozwoli¢ na ustalenie, czy uzywanie zgloszonego znaku towarowego moze
prowadzi¢ do czerpania nienaleznej korzysci z renomy wczes$niejszych znakéw towarowych. Po drugie,
EUIPO uwaza, ze zbadanie, czy w $wietle przykladéow uzywania znaku w panstwach trzecich jego
uzywanie w Unii moze zosta¢ uznane za jedno z naruszen, o ktérych mowa w art. 8 ust. 5
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rozporzadzenia nr 207/2009, oznacza przeprowadzenie analizy opartej na zwyklych domystach. Jest tak
tym bardziej, ze elementy przedstawienia wykorzystywane poza Unia, ktdére nie sa czescia zgloszonego
znaku towarowego, a mianowicie czerwona etykieta, na ktérej bialymi literami zapisane jest wyrazenie
»Master Cola”, charakterystyczna forma pojemnika i czerwona zakretka (zwane dalej ,elementami
przedstawienia”), odgrywaja istotna role z punktu widzenia mozliwosci skojarzenia przez odbiorcow
zgloszonego znaku towarowego ze znakiem skarzacej prowadzacego do pasozytniczego wykorzystania
ich renomy.

Zdaniem EUIPO rozumowanie Izby Odwolawczej oparte jest na zalozeniu, ze chociaz badanie art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 ze swej natury ma charakter prospektywny, to powinno ono
bazowac raczej na elementach obiektywnych anizeli na hipotezach i domystach. EUIPO zgadza sie, ze
w niniejszym wypadku przypadki konkretnego uzywania w Unii moglyby ukaza¢ prawdopodobienistwo,
z jakim uzywanie zgloszonego znaku towarowego bedzie moglo prowadzi¢ do czerpania nienaleznej
korzysci z renomy wcze$niejszych znakéw towarowych w Unii. Niemniej jednak EUIPO uwaza, Ze
analiza oparta na przykladach uzywania poza Unia nie pozwala na wyciagniecie wnioskéw
0 wystarczajacym stopniu pewnosci co do sposobu, w jaki zgloszony znak towarowy bedzie uzywany
na rozpatrywanym terytorium, czyli w Unii. W ocenie EUIPO prawdopodobienstwo mogloby okazac
sie zbyt niskie. Nie mozna bowiem zakladaé, ze druga strona bedzie stosowala w Unii te sama
strategie marketingowa co w panstwach trzecich. Mozliwy sposéb uzywania zgloszonego znaku
towarowego w Unii z wykorzystaniem specyficznego opakowania i koloréw odmiennych od tych
wskazanych w zgloszeniu unijnego znaku towarowego moze nie by¢ wystarczajacy dla poparcia zadania
skarzacej. Innymi stowy, okolicznos¢, ze takie oznaczenie jest uzywane poza Unia przy wykorzystaniu
wspomnianych elementéw przedstawienia, nie jest rownowazna z ,zamiarem” uzywania zgloszonego
znaku towarowego w ten sam sposéb w Unii.

Ponadto EUIPO twierdzi, ze oparcie decyzji dotyczacej zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009 na faktach, ktére zaistnialy poza terytorium Unii, pozbawiloby zasade terytorialnosci jej
istoty. EUIPO wskazuje, ze zgodnie z Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowej,
podpisang w Paryzu dnia 20 marca 1883 r., zrewidowang i zmieniong, rejestracja lub uzywanie znaku
towarowego w jednym panstwie wywoluje skutki w innym panstwie jedynie w wyjatkowych
okolicznosciach, na przyklad kiedy podnoszone jest pierwszenstwo lub kiedy podmiot powoluje si¢ na
renome, jaka cieszy sie w danym panstwie znak towarowy uzywany lub zarejestrowany w innym
panstwie (odpowiednio, art. 4 i 6 bis konwencji paryskiej). Podobnie jak w przypadku wszystkich
innych wyjatkéw, réwniez ten wyjatek powinien podlega¢ wykladni $cistej i w razie braku
szczego6lnych odmiennych przepiséw zawartych albo w konwencji paryskiej, albo w rozporzadzeniu
nr 207/2009 nie mozna odmoéwi¢ rejestracji znaku towarowego w Unii na podstawie dzialan
podejmowanych poza terytorium Unii.

Wreszcie, EUIPO podnosi, ze skarzaca nie przedstawitla zadnego dowodu odnoszacego sie do
pozostalych aspektéow. I tak, nie przedstawila ona zadnych danych na temat liczby konsumentéw
w Unii, ktérzy odwiedzili witryne internetowa www.mastercola.com celem uzyskania informacji na
temat uzywania znaku towarowego w postaci, ktéra dodatkowo wzmacnia podobieristwa. Ogélniej
rzecz biorac, nie dostarczyla ona zadnego dowodu wykazujacego, ze wskazana postac jest lub bedzie
uzywana w Unii oraz Ze interwenient czerpie lub bedzie z niej czerpal w przyszlosci korzy$¢ w Unii.
Zdaniem EUIPO, nawet gdyby mozna bylo wywies¢ z nalezytym stopniem pewnosci, ze zgloszony
znak towarowy bedzie uzywany w tej samej postaci co we wspomnianej witrynie internetowej, wraz
z elementami przedstawienia, to wciaz nie wystarczyloby to, aby ustali¢, ze interwenient czerpie z tego
faktu korzys¢. Skarzaca nie wykazala bowiem, jaki konkretnie wizerunek czterech wcze$niejszych
znakéw towarowych Coca-Cola méglby zosta¢ przeniesiony na zgloszony znak towarowy w Unii lub
poza Unia, w szczeg6lnosci w odniesieniu do towaréw ujetych w klasach 29 i 30, ale takze
w odniesieniu do napojéw nalezacych do klasy 32. W tym wzgledzie EUIPO zauwaza, ze skarzaca nie
zakwestionowala zawartego w zaskarzonej decyzji ustalenia, zgodnie z ktérym nie przedstawita ona
zadnego argumentu lub dowodu dotyczacego ewentualnego przeniesienia wizerunku wspomnianych
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znakéw towarowych Coca-Cola w odniesieniu do towaréw ujetych w klasach 29 i 30. EUIPO dodaje, ze
zaden z towaréw ujetych w klasach 29 i 30 nie jest napojem orzezwiajacym, dla ktérego wczesniejsze
znaki towarowe ciesza sie renoma.

Interwenient kwestionuje argumenty skarzacej. Przede wszystkim twierdzi on, ze znakiem towarowym
widniejacym na wyciagach z jego witryny internetowej www.mastercola.com nie jest znak towarowy
Master, zapisany pismem lacinskim i arabskim w kolorze czarnym, ale znak towarowy Master Cola,
zapisany pismem lacinskim w kolorze bialym. Jego zdaniem uzywanie innego znaku towarowego,
takiego jak Master Cola, nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy.

Nastepnie interwenient podnosi, Ze nie zostalo dowiedzione, by w Unii uzywal on postaci
przedstawionej w jego witrynie internetowej www.mastercola.com. Podobnie jak Izba Odwotawcza,
uwaza on, ze samo dokonanie zgloszenia unijnego znaku towarowego — ktérego przedstawienie rézni
sie od tego widniejacego w jego witrynie internetowej — nie oznacza, ze ma on zamiar promowac
swoje towary w Unii w ten sam sposob, w jaki czyni to w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Tak czy
inaczej skarzaca nie podnosila naruszania jej praw w tym regionie.

Wreszcie, interwenient podnosi, Ze skarzaca nie wykazala rowniez, jaki konkretnie wizerunek czterech
wczesniejszych znakéw towarowych Coca-Cola mogl zosta¢ przeniesiony na zgloszony znak towarowy
w Unii i poza Unia.

Interwenient wywodzi z tego, ze zostalo dowiedzione, iz w ogdle nie ma on zamiaru czerpania
jakiejkolwiek korzysci z czterech wczesniejszych znakéw towarowych Coca-Cola i z ich renomy.
W jego przekonaniu jest ,niewyobrazalne”, aby zgloszenie omawianego znaku towarowego,
tworzonego przez element ,master” zapisany w kolorach czarnym i bialym, ktéremu towarzyszy napis
w jezyku arabskim, mogtlo stuzy¢ do czerpania nienaleznej korzysci z renomy skarzace;j.

Przypomnienie orzecznictwa i uwagi wstepne

Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 ,[w] wyniku sprzeciwu wladciciela wcze$niejszego
znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli jest
on identyczny lub podobny do wczesniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towaréw lub uslug,
ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych wczesdniejszy znak jest zarejestrowany, jezeli, w przypadku
wczedniejszego [unijnego] znaku towarowego, cieszy si¢ on renoma [w Unii] i, w przypadku
wcze$niejszego krajowego znaku towarowego, cieszy sie on renoma w danym panstwie cztonkowskim
i jezeli uzywanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiloby nienalezyte korzysci
z tego powodu lub byloby szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy takiego wczesniejszego
znaku towarowego [jezeli uzywanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego powodowaloby
czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub renomy wczeéniejszego znaku
towarowego badz tez dzialalo na ich szkode]”.

Z brzmienia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, Ze to, czy przepis ten znajdzie
zastosowanie, jest uzaleznione od wystapienia nastepujacych przeslanek: po pierwsze, musi zachodzi¢
identycznos$¢ lub podobienstwo kolidujacych ze soba znakéw towarowych; po drugie, wczes$niejszy znak
towarowy, na ktéry powolano si¢ w sprzeciwie, musi cieszy¢ sie renomg; po trzecie, musi istnie¢
prawdopodobienstwo, ze uzywanie bez uzasadnionej przyczyny zgloszonego znaku towarowego bedzie
powodowac czerpanie nienaleznej korzysci z odrdzniajacego charakteru lub renomy wcze$niejszego
znaku towarowego badz tez dziala¢ na ich szkode. Sa to przestanki kumulatywne i niewystapienie
chocby jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania tego przepisu (zob. wyrok z dnia 11 grudnia
2014 r., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo).
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W odniesieniu do trzeciej z tych przeslanek nalezy przypomnieé, ze prawdopodobieristwo czerpania
nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego jest
ustalone miedzy innymi w przypadku préby oczywistego wyzysku i wykorzystania nastepstw renomy
innego znaku towarowego, i gdy w konsekwencji zjawisko to mozna okresli¢ pojeciem
»prawdopodobienistwa pasozytnictwa”. Innymi slowy, chodzi tu o zagrozenie, ze wizerunek
renomowanego znaku towarowego lub przywolywane przez niego wlasciwosci zostana przeniesione na
towary oznaczone zgloszonym znakiem towarowym, co ulatwi ich sprzedaz dzieki ustanowieniu
skojarzenia z wcze$niejszym znakiem towarowym cieszacym sie renoma (zob. wyrok z dnia 11 grudnia
2014 r., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 82 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. takze
podobnie wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r., L’Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 41).

W celu ustalenia, czy uzywanie oznaczenia powoduje czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru
odrézniajacego lub renomy znaku towarowego, nalezy dokona¢ calo$ciowej oceny, ktéra bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynniki majace znaczenie w okoliczno$ciach danej sprawy, wéréd ktérych
mozemy wyrézni¢ miedzy innymi intensywno$¢ renomy i stopienn charakteru odrézniajacego znaku
towarowego, stopienn podobienstwa miedzy kolidujacymi ze soba znakami oraz charakter danych
towaréw lub ustug i istniejacy miedzy nimi stopien pokrewnosci. W odniesieniu do intensywnosci
renomy i stopnia charakteru odrézniajacego znaku towarowego Trybunal orzekl juz w przeszlosci, ze
im bardziej odrézniajacy bedzie ten znak i im wieksza renoma, ktéra sie on cieszy, tym latwiej bedzie
przyja¢ istnienie naruszenia. Z orzecznictwa wynika rowniez, ze im szybciej i silniej oznaczenie
przywoluje na mysl znak towarowy, tym wigksze jest prawdopodobienstwo, ze aktualne i przyszlte
uzywanie oznaczenia bedzie skutkowa¢ czerpaniem nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego
lub renomy znaku towarowego badz tez dziala¢ na ich szkode (wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r.,
L’Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. takze podobnie
z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

Whasciciel wczes$niejszego znaku towarowego, ktéry powoluje sie na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 207/2009, musi przedstawi¢ dowdd na to, ze uzywanie pdzniejszego znaku towarowego bedzie
powodowalo czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego lub renomy nalezacego don
wczesniejszego znaku. W tym celu wlasciciel wcze$niejszego znaku towarowego nie ma obowiazku
wykazywaé zaistnienia faktycznego i trwajacego naruszenia swojego znaku, co potwierdza tryb
warunkowy uzyty w tre§ci wspomnianego przepisu. W przypadku bowiem, gdy mozna przewidzie¢, ze
takie naruszenie bedzie stanowilo skutek uzywania pézniejszego znaku towarowego, na jakie wlasciciel
tego znaku moze sie zdecydowac, wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego nie mozna zobowigzac
do oczekiwania na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby moéc zakaza¢ wspomnianego uzywania.
Whasciciel wcze$niejszego znaku towarowego winien jednak wykazaé okolicznosci wskazujace na duze
prawdopodobieristwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszlosci [zob. podobnie wyrok z dnia
22 maja 2012 r., Environmental Manufacturing/OHIM - Wolf (Przedstawienie glowy wilka),
T-570/10, EU:T:2012:250, pkt 51 i przytoczone tam orzecznictwo] lub, innymi stowy, przedstawi¢
okolicznosci umozliwiajace stwierdzenie prima facie, ze w przyszlosci zaistnieje prawdopodobienistwo
czerpania nienaleznej korzysci lub dzialania na szkode, przy czym ryzyko to nie moze by¢ jedynie
hipotetyczne [zob. wyrok z dnia 7 pazdziernika 2015 r., Panrico/OHIM — HDN Development (Krispy
Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, niepublikowany, EU:T:2015:751, pkt 76 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Wedlug utrwalonego orzecznictwa stwierdzenie prawdopodobienstwa pasozytnictwa, podobnie jak
prawdopodobienistwa rozmycia lub przy¢mienia, moze zosta¢ ustalone w szczegdélnosci w drodze
dedukcji — o ile owa dedukcja nie ogranicza si¢ do zwyklych domysiéw — na podstawie wynikéw
analizy prawdopodobienistwa i z uwzglednieniem praktyk przyjetych w danej branzy handlowej, a takze
wszystkich innych okolicznosci danej sprawy (wyrok z dnia 22 maja 2012 r., Przedstawienie glowy
wilka, T-570/10, EU:T:2012:250, pkt 52; zob. takze wyrok z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12,
EU:T:2014:1062, pkt 84 i przytoczone tam orzecznictwo).
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W szczegélnosci Trybunal stwierdzil, ze w ramach calosciowej oceny w celu ustalenia czerpania
nienaleznej korzysci z charakteru odrdzniajacego lub z renomy wczesniejszego znaku towarowego
nalezy zwlaszcza uwzgledni¢ fakt, iz uzywanie opakowan i flakonéw podobnych do opakowan
i flakonéw imitowanych perfum sluzylo wykorzystaniu do celéw reklamowych charakteru
odrézniajacego i renomy znakéw towarowych, pod ktérymi perfumy te byly sprzedawane. Trybunal
usciélit réwniez, ze kiedy osoba trzecia prdébuje poprzez uzywanie oznaczenia podobnego do
renomowanego znaku towarowego dziala¢ w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjnosci,
reputacji i prestizu oraz wykorzysta¢, bez zadnej rekompensaty finansowej i bez podjecia ze swej
strony zadnego wysitku w tym kierunku, wysitek handlowy wlozony przez wlasciciela wczesniejszego
znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie wizerunku tego znaku, odnoszenie korzysci z takiego
uzywania winno zosta¢ uznane za czerpanie nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub
z renomy wspomnianego znaku (wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r., L'Oréal i in., C-487/07,
EU:C:2009:378, pkt 48, 49; z dnia 11 grudnia 2014 r., Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 85).

Sam Sad uscislit wreszcie, ze mozliwe jest, zwlaszcza w przypadku sprzeciwu opartego na znaku
cieszacym sie szczegélnie duza renomgq, iz prawdopodobienistwo wystapienia w przyszlosci ryzyka,
ktore nie jest tylko hipotetyczne, dzialania na szkode lub czerpania nienaleznej korzysci w nastepstwie
uzywania zgloszonego znaku bedzie tak wyrazne, Ze wnoszacy sprzeciw nie bedzie musial wskazywac
zadnych innych okolicznosci faktycznych w tym zakresie ani przedstawia¢ dowodu na ich istnienie
[zob. podobnie wyroki: z dnia 22 marca 2007 r., Sigla/OHIM - Elleni Holding (VIPS), T-215/03,
EU:T:2007:93, pkt 48; z dnia 27 pazdziernika 2016 r., Spa Monopole/EUIPO - YTL Hotels
& Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, niepublikowany, EU:T:2016:631, pkt 63].

To wlasnie w $wietle powyzszych uwag nalezy rozwazy¢, czy Izba Odwolawcza stusznie uznala, ze
przestanki zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 nie zostaly w niniejszej sprawie
spetnione.

Na wstepie nalezy oddali¢ pierwszy zarzut szczegélowy skarzacej. W pkt 34-49 powyzej zostato
bowiem orzeczone, ze Izba Odwotawcza podjeta srodki majace na celu zastosowanie sie do wyroku
z dnia 11 grudnia 2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), gdyz wzieta pod uwage dowody
dotyczace handlowego wykorzystania zgloszonego znaku towarowego.

Nastepnie nalezy przej$¢ do rozpatrzenia drugiego zarzutu szczegélowego skarzacej, dotyczacego
wykazania prawdopodobienstwa czerpania nienaleznej korzysci z renomy wcze$niejszych znakéow
towarowych, poprzedzajac to ustosunkowaniem sie do niektérych argumentéw wysuwanych w tym
zakresie przez EUIPO i interwenienta.

W przedmiocie uwzglednienia uzywania zlozonego znaku towarowego zawierajgcego w sobie zgltoszony
znak towarowy

Interwenient utrzymuje, ze znak towarowy widniejacy na wyciggach z nalezacej do niego witryny
internetowej www.mastercola.com to nie zgloszony znak towarowy, czyli Master, lecz inny znak
towarowy, Master Cola, ktérego uzywanie nie jest w niniejszej sprawie istotne.

Z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze w kontekscie uzyskania charakteru odrézniajacego przez znak
towarowy w nastepstwie uzywania i utrzymania praw do znaku w oparciu o dowdd rzeczywistego
uzywania pojecie ,uzywania” obejmuje co do zasady, zgodnie z sensem tego stowa, zaréwno
samodzielne uzywanie tego znaku, jak i uzywanie go w charakterze skladnika innego znaku
towarowego lub w potaczeniu z nim. Trybunal uscislit réwniez, ze konieczne jest, by zarejestrowany
znak towarowy, ktéry jest uzywany wylacznie jako cze$¢ innego zlozonego znaku towarowego lub
w polaczeniu z innym znakiem towarowym, dalej byl postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego
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towaru (zob. podobnie wyroki: z dnia 7 lipca 2005 r., Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, pkt 29, 30;
z dnia 18 kwietnia 2013 r., Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, pkt 32, 35, 36; z dnia
18 lipca 2013 r., Specsavers International Healthcare i in., C-252/12, EU:C:2013:497, pkt 23, 26).

W niniejszym wypadku nalezy stwierdzi¢, ze okre$lenie ,master” stanowi odrdzniajacy i dominujacy
element znaku towarowego Master Cola uzywanego w nalezacej do interwenienta witrynie internetowej
www.mastercola.com miedzy innymi w odniesieniu do napojéow. W rezultacie w ramach zlozonego
znaku towarowego Master Cola element ,master” w dalszym ciggu postrzegany jest jako wskazanie
pochodzenia towaréw interwenienta. Uzywanie tego okreslenia w charakterze skladnika zlozonego
znaku towarowego Master Cola jak najbardziej stanowi zatem uzywanie znaku towarowego Master jako
takiego.

Wynika stad, ze dowody pochodzace z nalezacej do interwenienta witryny internetowej
www.mastercola.com nie moga zosta¢ odrzucone z tego tylko wzgledu, ze widniejacym tam znakiem
jest znak towarowy Master Cola, a nie samodzielnie znak towarowy Master. Jest tak tym bardziej, ze
ten pierwszy znak zawiera znak towarowy Master w calosci.

Wrecz przeciwnie, nalezy stwierdzi¢, podobnie jak zostalo to uczynione w wyroku z dnia 11 grudnia
2014 r., Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), ze omawiane dowody faktycznie odnosza sie do
handlowego wykorzystywania zgloszonego znaku towarowego.

Izba Odwotawcza prawidlowo zatem, w wykonaniu wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master
(T-480/12, EU:T:2014:1062), wzieta te dowody pod uwage.

W przedmiocie uwzglednienia uzywania zgloszonego znaku towarowego poza Unig Europejskg
w kontekscie zasady terytorialnosci

EUIPO twierdzi, ze nie mozna odmdwié rejestracji unijnego znaku towarowego na podstawie dziatan
podejmowanych poza terytorium Unii. Jego zdaniem oparcie decyzji dotyczacej zastosowania art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 na faktach, ktére zaistnialy poza terytorium Unii, pozbawiloby
zasade terytorialnosci jej istoty.

Nalezy przypomnie¢, ze obowiazujaca w prawie znakéw towarowych zasada terytorialnosci oznacza, ze
przestanki przyznania ochrony znakowi towarowemu sa okres$lone przez prawo panstwa — lub zwiazku
panstw — w ktérym wnosi si¢ o te ochrone (zob. podobnie wyroki: z dnia 22 czerwca 1994 r., IHT
Internationale Heiztechnik i Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, pkt 22; z dnia 13 wrze$nia 2012 r.,
Protégé International/Komisja, T-119/09, niepublikowany, EU:T:2012:421, pkt 78). Nalezy
doprecyzowaé, ze zasada terytorialnos$ci oznacza réwniez, iz do rozpoznania znamion naruszenia
popelnionego lub grozacego na terytorium danego panstwa lub zwigzku panstw, z wylaczeniem parnstw
trzecich, wlasciwy jest (w pelni lub cze$ciowo) sad tego panstwa lub zwigzku panstw (zob. podobnie
wyrok z dnia 12 kwietnia 2011 r., DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, pkt 37, 38).

W niniejszej sprawie, po pierwsze, nalezy zauwazy¢, ze interwenient dokonal zgloszenia unijnego znaku
towarowego. Na podstawie zasady terytorialnosci to prawo Unii, a w szczegdlnosci rozporzadzenie
nr 207/2009, okresla przestanki tej ochrony.

Po drugie, skarzaca wniosta przeciwko temu zgloszeniu unijnego znaku towarowego sprzeciw oparty na
czterech wczeéniejszych unijnych znakach towarowych Coca-Cola. Zgodnie z zasada terytorialnosci
znaki te sa chronione w Unii i moga stanowi¢ podstawe sprzeciwu wobec zgloszenia pézniejszego
znaku towarowego.
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Nalezy natomiast stwierdzi¢, ze skarzaca nie powotlala sie na ewentualne prawa wczesniejsze uznane
w panstwach nienalezacych do Unii. Ustalenie dokonane przez Izbe Odwotawcza w pkt 29 zaskarzonej
decyzji, zgodnie z ktérym nie wiedziala ona, kto posiada prawa w tych panstwach, a skarzaca nie
podnosita naruszenia swych praw w tym regionie, jest zatem pozbawione znaczenia.

W tym wzgledzie nie mozna réwniez uwzgledni¢ twierdzenia EUIPO, ze zgodnie z art. 4 i 6 bis
konwencji paryskiej rejestracja lub uzywanie znaku towarowego w jednym panstwie wywotuje skutki
w innym panstwie jedynie w wyjatkowych okolicznosciach, na przyklad kiedy podnoszone jest
pierwszenstwo lub kiedy podmiot powoluje si¢ na renome, jaka cieszy sie¢ w danym panstwie znak
towarowy uzywany lub zarejestrowany w innym panstwie. Oczywiscie prawda jest, ze powolanie si¢ na
znak powszechnie znany w rozumieniu konwencji paryskiej pozwala na odstepstwo od zasady
terytorialnosci w tym znaczeniu, ze znak towarowy, ktéry nie zostal zgloszony w Unii, moze mimo to
by¢ tam powolywany jako podstawa sprzeciwu ze wzgledu na jego powszechna znajomos$¢ w panstwie
trzecim bedacym strona tej konwencji, jednak w niniejszym wypadku skarzaca powoluje na poparcie
swojego sprzeciwu unijne znaki towarowe, a mianowicie cztery wczesniejsze znaki towarowe
Coca-Cola, a nie znaki powszechnie znane w panstwach trzecich, ktére nie zostaly zgloszone w Unii.
W rezultacie nie moze by¢ mowy o jakimkolwiek odstepstwie od zasady terytorialnosci.

Co wiecej, nalezy zauwazy¢, ze wskazane przepisy konwencji paryskiej dotycza ewentualnych praw
wczesniejszych, a nie pdzniejszego zgloszenia unijnego znaku towarowego. W Zzaden sposéb nie
zakazuja one zatem uwzglednienia uzywania w panstwie trzecim znaku towarowego zgloszonego
w Unii celem ustalenia istnienia podstawy sprzeciwu w Unii.

Po trzecie, w niniejszej sprawie skarzaca powoluje si¢ na istnienie prawdopodobienistwa czerpania
nienaleznej korzysci z renomy jej wcze$niejszych znakéw towarowych w Unii, a nie poza Unia.
Powotuje si¢ ona na faktyczne uzywanie zgloszonego znaku towarowego w panstwie trzecim wylacznie
celem uzasadnienia logicznego wniosku co do prawdopodobnego handlowego wykorzystania
zgloszonego znaku towarowego w Unii. Ostatecznie istotne jest zatem rzeczone prawdopodobne
handlowe wykorzystanie zgloszonego znaku towarowego w Unii.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze obowigzujaca w prawie znakéw towarowych zasada
terytorialno$ci w zaden sposéb nie wyklucza wzigcia pod uwage przykltadéw uzywania zgloszonego
znaku towarowego poza Unia Europejska dla uzasadnienia logicznego wniosku co do
prawdopodobnego handlowego wykorzystania zgloszonego znaku towarowego w Unii majacego na
celu wykazanie istnienia prawdopodobienistwa czerpania w Unii nienaleznej korzy$ci z renomy
wcze$niejszego unijnego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

W przypadku niniejszej sprawy wynika stad, ze zasada terytorialno$ci nie stoi na przeszkodzie
uwzglednieniu dowodéw dotyczacych handlowego wykorzystywania zgloszonego znaku towarowego
Master (w pofaczeniu z okresleniem ,cola”) w Syrii i na Bliskim Wschodzie, takich jak wyciagi
z witryny internetowej www.mastercola.com, ktéra jest redagowana gtéwnie w jezyku arabskim, w celu
wykazania prawdopodobienstwa, ze uzywanie wspomnianego znaku w Unii bedzie powodowalo tam

czerpanie nienaleznej korzysci z renomy czterech wcze$niejszych unijnych znakéw towarowych
Coca-Cola.

W przedmiocie oceny logicznych wnioskéw co do prawdopodobiernistwa pasozytnictwa w Unii

W pkt 27 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stwierdzita, ze ,[d]Jowody wykazuja, iz [interwenient]
sprzedaje swoje napoje w butelkach o identycznym wygladzie, takim samym oznakowaniu, tej samej
stylizacji, z wykorzystaniem tej samej czcionki i identycznego opakowania co w przypadku butelek
sprzedawanych przez [skarzaca] pod nazwa Coca-Cola”.
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Izba Odwotawcza uznala jednak, ze zasieg tych dowoddéw nie pozwalal na uzasadnienie sprzeciwu,
a w szczegblnosci wykazanie prawdopodobienistwa pasozytnictwa, z trzech ponizej przedstawionych
powodéw. Po pierwsze, Izba Odwotawcza stwierdzila, ze wspomniane dowody nie wykazuja, iz
interwenient uzywal w Unii postaci znaku przedstawionej w jego witrynie internetowej
www.mastercola.com. Na poparcie tego stwierdzenia Izba Odwolawcza wskazala na fakt, ze owa
witryna internetowa, mimo istnienia strony w jezyku angielskim, jest zredagowana gléwnie w jezyku
arabskim, oraz na brak jakiejkolwiek wzmianki na temat mozliwos$ci zamoéwienia online oferowanych
towaréw i ich wysytki do Unii. Po drugie, Izba Odwotawcza uznala, ze sam fakt dokonania zgloszenia
unijnego znaku towarowego — ktérego przedstawienie rézni sie od tego widniejacego w witrynie
internetowej interwenienta — nie oznacza, ze interwenient ma zamiar promowac swoje towary w Unii
w ten sam sposéb, w jaki czynil to w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Po trzecie, Izba Odwolawcza
stwierdzila, ze skarzaca nie przedstawila réwniez konkretnego wizerunku czterech wcze$niejszych
znakéw towarowych Coca-Cola, ktéry moglby zostaé przeniesiony na omawiane zgloszenie w Unii lub
poza Unia, w szczegélnosci w odniesieniu do towaréw ujetych w klasach 29 i 30, ale takze
w odniesieniu do napojéw nalezacych do klasy 32. W jej ocenie przedstawione dowody nie pozwalaly
zatem na wyrazne wykazanie, co oznacza Coca-Cola. Izba Odwolawcza zauwazyla, ze w zakresie,
w jakim na podstawie art. 76 rozporzadzenia nr 207/2009 jest ona zwigzana argumentami stron, jej
zadaniem nie jest samodzielne przedstawianie tych argumentéw.

W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze stwierdzenie Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym dowody
nie wykazuja, by interwenient uzywal w Unii postaci przedstawionej na jego witrynie internetowej
www.mastercola.com, pozostaje samo w sobie bez znaczenia dla niniejszej sprawy.

Jak najbardziej nalezy zauwazy¢, ze witryna internetowa www.mastercola.com w swojej obecnej postaci
zasadniczo nie jest skierowana do konsumentéw w Unii z uwagi zaréwno na brak w tej witrynie
odniesienn do Unii, jak i na fakt, Ze jest ona zredagowana przede wszystkim w jezyku arabskim. Jest tak
pomimo podkreslanej przez skarzaca obecnosci elementu ,.com” oraz istnienia strony w jezyku
angielskim, mieszczacej sie w ramach tej witryny pod adresem:
http://www.mastercola.com/companyprofile-en.htm.

Obserwacja ta nie sprawia jednak, ze wyciagi z tej witryny internetowej sa pozbawione znaczenia. Moga
one bowiem uzasadnia¢ wyprowadzenie logicznego wniosku co do prawdopodobnego handlowego
wykorzystania zgloszonego znaku towarowego w Unii majace na celu wykazanie istnienia
prawdopodobieristwa czerpania nienaleznej korzysci w Unii (zob. pkt 88 i 89 powyzej).

EUIPO sltusznie zatem zgodzilo sie¢ w pkt 32 odpowiedzi na skarge z tym, ze dowody konkretnego
uzywania omawianego oznaczenia gdziekolwiek na §wiecie moga stanowi¢ wskazanie sposobu, w jaki
zgloszony znak towarowy moze by¢ uzywany w Unii, gdyz taki sposéb uzywania poza Unia moze
pozwoli¢ na ustalenie, czy uzywanie zgloszonego znaku towarowego moze prowadzi¢ do czerpania
nienaleznej korzysci z renomy wcze$niejszych znakéw towarowych.

I tak, Sad uznaje, ze co do zasady z faktu dokonania zgloszenia unijnego znaku towarowego do
rejestracji mozna logicznie wywies¢, ze jego wlasciciel ma zamiar prowadzi¢ sprzedaz swoich towaréw
lub ustug w Unii Europejskie;j.

W niniejszym wypadku mozna zatem logicznie przewidywaé, ze interwenient, jezeli uzyska rejestracje
zgloszonego znaku towarowego, zmieni swoja witryne internetowa, dostosowujac ja do owego zamiaru
prowadzenia sprzedazy swoich towaréw pod tym znakiem w Unii.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze witryna internetowa www.mastercola.com nie jest zablokowana

i moze zosta¢ zmieniona w celu dotarcia do konsumentéw w Unii, zwlaszcza poprzez dodanie tresci
w jednym lub wiecej niz jednym z urzedowych jezykéw Unii.
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W drugiej kolejnosci Izba Odwolawcza uznala, ze sam fakt dokonania zgloszenia unijnego znaku
towarowego przez interwenienta nie oznacza, ze interwenient ma zamiar promowaé swoje towary
w Unii w ten sam sposéb, w jaki czynit to w Syrii i na Bliskim Wschodzie.

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze interwenient nie wskazal, w jaki sposéb zamierza promowac swoje
towary w Unii, i nie przedstawil w tym zakresie zadnego dowodu.

Nastepnie, wobec braku konkretnych informacji co do zamierzen handlowych interwenienta w Unii,
nalezy stwierdzi¢, ze przedstawione przez skarzaca wyciagi z witryny internetowej
www.mastercola.com odnoszace sie do faktycznego wykorzystania zgloszonego znaku towarowego
przez interwenienta poza Unig pozwalaja na stwierdzenie prima facie, ze w przyszlosci zaistnieje
prawdopodobienistwo czerpania nienaleznej korzy$ci w Unii, przy czym ryzyko to nie jest jedynie
hipotetyczne.

Orzecznictwo dopuszcza bowiem stwierdzenie prawdopodobienstwa pasozytnictwa w drodze dedukcji
— o ile owa dedukcja nie ogranicza si¢ do zwyklych domysléw — na podstawie wynikéw analizy
prawdopodobienstwa i z uwzglednieniem praktyk przyjetych w danej branzy handlowej, a takze
wszystkich innych okolicznosci danej sprawy (zob. pkt 67 i 68 powyzej).

W niniejszej sprawie okoliczno$¢, ze interwenient nie dostarczyt zadnych konkretnych informacji na
temat ewentualnej odmiennosci swoich zamierzenn handlowych w Unii od tych realizowanych
w panstwach trzecich nie pozostaje bez znaczenia. Zwazywszy bowiem na to, ze skarzaca, poprzez
przedstawienie wyciagéw z witryny internetowej www.mastercola.com, dowiodla faktycznego
wykorzystania zgloszonego znaku towarowego przez interwenienta poza Unig, nalezy zauwazy¢, ze
z punktu widzenia ciezaru dowodu interwenientowi latwiej bylo dowies¢ odmiennosci swych
zamierzen handlowych w Unii niz skarzacej podobienstwa prawdopodobnych zamierzenn handlowych
interwenienta w Unii z faktycznie stosowana przez niego praktyka handlowa poza Unia. Niemniej
jednak interwenient nie przedstawil takiego dowodu.

Nalezy zatem stwierdzi¢, podobnie jak uczynita to skarzaca, ze faktyczne uzywanie przez interwenienta
zgloszonego znaku towarowego w szczegdlnej i umyslnie wybranej postaci poza Unia moze — w braku
dowoddéw przeciwnych, ktére nie zostaly jednak przedstawione w niniejszej sprawie — prowadzi¢ do
logicznego wniosku, ze istnieje powazne ryzyko, iz znak ten bedzie uzywany w samej Unii w ten sam
sposéb co w panstwach trzecich, tym bardziej Ze interwenient wyraznie wnidst o rejestracje
zgloszonego znaku towarowego w celu uzywania go w Unii.

Powyzszego wniosku nie podwaza twierdzenie EUIPO, ze elementy przedstawienia, ktére sa
wykorzystywane poza Unig, ale nie stanowia czesci zgloszonego znaku towarowego (czyli czerwona
etykieta, na ktdrej bialymi literami zapisane jest wyrazenie ,Master Cola”, charakterystyczna forma
pojemnika i czerwona zakretka), moga zasadniczo nie by¢ uzywane w Unii. Wprawdzie, jak zauwaza
EUIPO, owe elementy przedstawienia moga odgrywaé pewna role z punktu widzenia mozliwosci
skojarzenia przez odbiorcéw zgloszonego znaku towarowego ze znakami skarzacej prowadzacego do
pasozytniczego wykorzystania ich renomy, jednak w wyroku z dnia 11 grudnia 2014 r., Master
(T-480/12, EU:T:2014:1062, pkt 64, 74), Sad stwierdzil, Ze calosciowe podobiefistwo miedzy
kolidujacymi ze soba oznaczeniami, ktére nalezy wzia¢ pod uwage przy badaniu ewentualnego
prawdopodobienstwa pasozytnictwa, moze wynika¢ z samych elementéw podobienstwa wizualnego
zwiazanych nie tylko z ,ogonkiem” przedluzajacym ich odpowiednie litery poczatkowe ,c” i ,m”
i tworzacym wygiecie w ksztalcie podpisu, lecz réwniez ze wspélnym uzyciem czcionki niepospolitej
we wspolczesnym zZyciu gospodarczym, pisma spencerskiego, postrzeganej przez wlasciwego
konsumenta w calosci. Tak wiec chociaz ewentualne uzycie wyzej wskazanych elementéw
przedstawienia w Unii moze wzmocni¢ logiczny wniosek co do prawdopodobienstwa pasozytnictwa,
nie stanowi ono koniecznej przestanki dla przeprowadzenia takiej dedukcji. Ponadto okolicznos¢, ze
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takie elementy przedstawienia sa juz uzywane w witrynie internetowej interwenienta w obecnej postaci,
moze uzasadnia¢ logiczny wniosek, ze beda one mogly by¢ uzywane w przyszlosci na tej stronie po
wprowadzeniu zmian stuzacych dotarciu do konsumentéw w Unii (zob. pkt 98 powyzej).

Dodatkowo twierdzenie EUIPO, zgodnie z ktérym skarzaca nie przedstawila zadnych danych na temat
liczby konsumentéw w Unii, ktérzy odwiedzili witryne internetowa www.mastercola.com, jest
nieistotne dla sprawy. Z jednej strony art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 wymaga
przeprowadzenia na podstawie aktualnie dostepnych informacji prospektywnej analizy przyszlego
prawdopodobienistwa pasozytnictwa w Unii, ktére nie jest jedynie hipotetyczne, a nie wykazania
trwajacego pasozytnictwa w Unii. Wlasciciel wcze$niejszego znaku towarowego nie ma obowigzku
wykazywac zaistnienia faktycznego i trwajacego naruszenia swojego znaku, co potwierdza tryb
warunkowy uzyty w treSci wspomnianego przepisu (zob. pkt 67 powyzej). Z drugiej strony, chociaz
prawdopodobienistwo rozmycia, czyli ryzyko dzialania na szkode charakteru odrézniajacego
wczesniejszych  znakéw towarowych, wigze sie z wykazaniem zmiany zachowan rynkowych
przecietnego konsumenta towaréw lub ustug, dla ktérych zarejestrowany jest wczesniejszy znak
towarowy, w nastepstwie uzywania poézniejszego znaku towarowego (zob. wyrok z dnia 14 listopada
2013 r., Environmental Manufacturing/OHIM, C-383/12 P, EU:C:2013:741, pkt 34 i przytoczone tam
orzecznictwo), to taki dowdd nie jest wymagany w przypadku prawdopodobiernistwa pasozytnictwa, czyli
ryzyka, ze dojdzie do czerpania nienaleznej korzysci z charakteru odrézniajacego lub z renomy
wczeéniejszych znakéw towarowych. Co wiecej, prawdopodobienistwo pasozytnictwa jest oceniane
z punktu widzenia przecietnego konsumenta towaréw i ustug, do ktérych odnosi sie pdzniejszy znak
towarowy, a nie wczesniejszy znak towarowy, poniewaz zakaz dotyczy czerpania korzysci z tego znaku
przez wlasciciela pdzniejszego znaku towarowego (zob. podobnie wyroki: z dnia 27 listopada 2008 r.,
Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 36; z dnia 20 wrzesnia 2017 r., The Tea
Board/EUIPO, od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, pkt 92).

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza popelnita blad w ocenie materialu dowodowego
odnoszacego si¢ do handlowego wykorzystania zgloszonego znaku towarowego poza Unig,
a w szczegdlnosci przedstawionych przez skarzaca wyciagdw z nalezacej do interwenienta witryny
internetowej www.mastercola.com, poniewaz nie przeprowadzila dedukcji i analizy mogacego z niej
wynika¢ prawdopodobienstwa dotyczacego ryzyka pasozytnictwa w Unii. W ten sposéb Izba
Odwotawcza naruszyla art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009.

W konsekwencji zarzut pierwszy nalezy uwzglednic.

W pozostalym zakresie i tytulem obiter dictum, w celu wyczerpania sporu i unikniecia kolejnego
stwierdzenia niewaznosci i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, Sad uznaje za stosowne,
majac na uwadze zasady prawidlowego administrowania wymiarem sprawiedliwosci i ekonomiki
procesowej, wypowiedzenie sie — w $wietle akt sprawy i uwag stron przedstawionych zaréwno
w nastepstwie pytania na pi$mie, jak i podczas rozprawy — w przedmiocie dokonanej przez Izbe
Odwotawcza oceny, w wyniku ktdérej zostalo stwierdzone, ze skarzaca nie wskazata konkretnego
wizerunku swoich wcze$niejszych znakéw towarowych Coca-Cola, ktéry méglby zosta¢ przeniesiony
na omawiane zgloszenie w Unii lub poza Uniy, i ze przedstawione przez niag dowody nie pozwalaly na
wyrazne wykazanie, co oznacza Coca-Cola.

W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze na podstawie art. 65 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie
art. 72 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001) do Sadu nalezy badanie zgodnosci z prawem decyzji izb
odwotawczych EUIPO poprzez przeprowadzenie kontroli zastosowania przez nie prawa Unii, zwlaszcza
w $wietle okolicznoéci faktycznych, jakie zostaly im przedstawione. W ten sposéb, w granicach
wspomnianego przepisu w wyktadni nadanej mu przez Trybunal, Sad moze dokona¢ pelnej kontroli
zgodno$ci z prawem decyzji izb odwotawczych EUIPO, badajac w razie potrzeby, czy owe izby
dokonaly prawidtowej kwalifikacji prawnej okolicznosci faktycznych sprawy lub czy ocena okolicznosci
faktycznych przedstawionych rzeczonym izbom nie jest dotknieta bledem (wyrok z dnia 18 grudnia
2008 r., Les Editions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739, pkt 38, 39).
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W przypadku badania przez Sad zgodnos$ci z prawem decyzji izby odwotawczej EUIPO Sad nie moze
by¢ bowiem zwiagzany bledna ocena okolicznosci faktycznych dokonana przez izbe odwotawczg,
poniewaz ocena ta stanowi czes¢ ustalen, ktérych zgodno$¢ z prawem zostala zakwestionowana przed
Sadem (wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Editions Albert René/OHIM, C-16/06 P, EU:C:2008:739,
pkt 48).

W niniejszym przypadku skarzaca wniosla o stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji i swoj
pierwszy zarzut oparla na naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. Ocena istnienia
prawdopodobienstwa czerpania nienaleznej korzysci, a w szczegdlnosci stwierdzenie dotyczace
wizerunku wczesniejszych znakéw towarowych, ktéry moglby zostaé przeniesiony na zgloszony znak
towarowy, stanowi cze$¢ ustalen, ktérych zgodnos$¢ z prawem zostata zakwestionowana przed Sadem.

Co sie tyczy materialu dowodowego odnoszacego sie do wizerunku wcze$niejszych znakéw
towarowych, ktéry moéglby zostaé przeniesiony na zgloszony znak towarowy, nalezy wprawdzie
wskaza¢, ze w skardze skarzaca ograniczyla sie do przywolania ,oczywistego zamiaru wykorzystania
przez [interwenienta] [jej] renomy [...] i istotnych wysilkéw handlowych wlozonych przez nia
w wykreowanie wizerunku znaku towarowego Coca-Cola”.

Jednakze z akt sprawy wynika, ze w pkt 20-29 swoich uwag zlozonych w dniu 23 lutego 2011 r.
w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeciwéw i zamieszczonych ponownie w zalaczniku 1 do pisma
z dnia 25 stycznia 2012 r. przedstawiajacego podstawy odwotania do Izby Odwolawczej skarzaca
obszernie nakreslifa wizerunek czterech wczesniejszych znakéw towarowych Coca-Cola w celu
wykazania ich renomy. W pkt 27-29 wspomnianych uwag powotlala si¢ ona miedzy innymi na
fragmenty ksiazki i opracowania niezaleznej organizacji Superbrands (zamieszczone, odpowiednio,
w zalaczniku 4 i w zalaczniku 5 do wspomnianych uwag), zgodnie z ktérymi w szczegdlnosci
»Coca-Cola jest najbardziej rozpoznawanym znakiem na $wiecie, cieszac si¢ 94-procentowa
rozpoznawalnoscia na $wiecie”, ,Coca-Cola jest znana ze swoich innowacyjnych i trafnych kampanii
marketingowych i slynie ze swoich emblematycznych reklam”, a ,[w]alory znaku towarowego
Coca-Cola oparly sie uplywowi czasu i staraja sie wyraza¢ optymizm, zyczliwos¢ [lub poczucie
wspolnoty] i autentyczno$é[;] Coca-Cola nie jest polityka, ale jej celem jest zblizenie ludzi dzieki
inspirujacej obietnicy nastania lepszych czaséw i mozliwosci[;] [t]e wartosci czynia Coca-Cole réwnie
wazng i atrakcyjna dzis, jak i kiedys, i umacniaja lojalnos$¢, przywiazanie i mito$¢, jaka cate generacje
odczuwaly do tego znaku[;] [r]eputacja, jaka The Coca-Cola Company cieszy sie w dziedzinie
marketingu, w wysokim stopniu sprawia, ze ta wiez pozostaje tak silna, jak nigdy”.

W  tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem miedzy
poszczeg6lnymi instancjami EUIPO, to znaczy miedzy ekspertem, Wydziatem Sprzeciwéw, Wydziatem
Administracji Znakami Towarowymi i Prawnym oraz Wydzialami Uniewaznien z jednej strony
a izbami odwolawczymi z drugiej strony, istnieje ciagto$¢ funkcjonalna. Z tej ciaglosci funkcjonalnej
miedzy instancjami EUIPO wynika, ze w toczacych sie przed izbami odwotawczymi postepowaniach
w sprawie kontroli decyzji wydawanych przez jednostki EUIPO orzekajace w pierwszej instancji izby te
zobowiazane sa oprze¢ rozstrzygniecie na wszystkich elementach stanu faktycznego i prawnego, ktére
strony wskazaly czy to w postepowaniu przed jednostka orzekajaca w pierwszej instancji, czy
w postepowaniu odwotawczym. Sprawowana przez izby odwolawcze kontrola nie ogranicza si¢ do
kontroli zgodno$ci z prawem zaskarzonej decyzji, lecz — z uwagi na dewolutywny charakter odwolania
— wymaga ponownego rozpatrzenia sporu w calosci, jako ze izby odwolawcze maja obowigzek
ponownie rozpatrzy¢ poczatkowy wniosek, uwzgledniajac przedstawione w odpowiednim czasie
dowody [zob. wyrok z dnia 6 listopada 2007 r., SAEME/OHIM - Racke (REVIAN’s), T-407/05,
EU:T:2007:329, pkt 49-51 i przytoczone tam orzecznictwo]. Z art. 64 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009 (obecnie art. 71 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001) wynika zatem, ze wskutek wniesionego
do niej odwotlania izba odwotawcza jest zobowigzana dokona¢ ponownej i catkowitej oceny sprzeciwu
pod wzgledem merytorycznym, pod katem okoliczno$ci zaréwno faktycznych, jak i prawnych [wyroki:
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z dnia 13 marca 2007 r., OHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, pkt 57; z dnia 13 grudnia 2016 r.,
Guiral Broto/EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol), T-548/15, niepublikowany, EU:T:2016:720,
pkt 21].

Na podstawie zasady ciaglosci funkcjonalnej nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza miata obowigzek
uwzgledni¢ twierdzenia skarzacej sformulowane w jej uwagach z dnia 23 lutego 2011 r. przed
Wydzialem Sprzeciwéw i zalaczone do pisma z dnia 25 stycznia 2012 r. przedstawiajacego podstawy
odwotlania, dotyczace wizerunku czterech wczes$niejszych znakéw towarowych Coca-Cola, ktéry moégt
zostac przeniesiony na zgloszony znak towarowy.

Izba Odwotawcza blednie zatem utrzymywala w pkt 30 zaskarzonej decyzji, ze skarzaca nie wskazala
konkretnego wizerunku czterech wczesniejszych znakéw towarowych Coca-Cola, ktéry mogl zostaé
przeniesiony na zgloszony znak towarowy. Réwniez nieprawidlowo Izba Odwotawcza dodala, ze
przedstawione dowody nie pozwalaly na wyrazne wykazanie, co oznacza Coca-Cola.

Co wiecej, chociaz Izba Odwolawcza prawidlowo zauwazyla w pkt 32 zaskarzonej decyzji, ze na
podstawie art. 76 rozporzadzenia nr 207/2009 jest ona zwiazana argumentami stron, to btednie uznata
co do zasady, ze skarzaca nie przedstawila przed EUIPO argumentéw i dowoddédw dotyczacych
wizerunku wczesniejszych znakéw towarowych, ktéry moglby zosta¢ przeniesiony na zgloszony znak
towarowy.

Whbrew temu, co stwierdzita Izba Odwotawcza w pkt 30-33 zaskarzonej decyzji, nalezy stwierdzi¢, ze
skarzaca faktycznie przedstawila przed EUIPO argumenty i dowody dotyczace wizerunku czterech
wczedniejszych znakéw towarowych, ktéry méglby zosta¢ przeniesiony na zgloszony znak towarowy,
w szczegdlnosci fragmenty opracowania Superbrands przytoczone w uwagach skarzacej przedtozonych
na poparcie sprzeciwu.

Dla dopelnienia wywodu Sad podkresla wreszcie nierozstrzygajacy charakter przedstawionego przez
Izbe Odwotawcza w pkt 31 zaskarzonej decyzji twierdzenia, zgodnie z ktérym zaden z towaréw ujetych
w klasach 29 i 30 nie stanowi napoju orzezwiajacego, dla ktérego wczesniejsze znaki towarowe ciesza
sie renoma.

Zgodnie bowiem z orzecznictwem dotyczacym art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 niektére znaki
towarowe moga zyska¢ tak duza renome, ze bedzie ona wykracza¢ poza krag odbiorcéw, do ktérych
kierowane sa towary lub ustugi, dla ktérych znaki te zostaly zarejestrowane. W takim przypadku
mozliwe jest, ze krag odbiorcéw, do ktérych kierowane sa towary lub uslugi objete rejestracja
pdzniejszego znaku towarowego, bedzie kojarzyl kolidujace ze soba znaki, mimo Zze bedzie sie
calkowicie réznit od kregu odbiorcéw, do ktérych kierowane sa towary lub ustugi, dla ktérych zostal
zarejestrowany wczesniejszy znak towarowy (wyrok z dnia 27 listopada 2008 r., Intel Corporation,
C-252/07, EU:C:2008:655, pkt 51, 52).

Dodatkowo w niniejszej sprawie przedstawione przez skarzaca w postepowaniu przed Wydzialem
Sprzeciwéw i przytoczone w pkt 114 powyzej opracowanie Superbrands wskazuje, iz ,[z] uwagi na to,
ze Coca-Cola pozostaje na szczycie $wiatowej rozpoznawalno$ci znaku towarowego, przedsigbiorstwo
to jest w stanie wykorzystywaé swoja relacje z konsumentami w celu wywierania wplywoéw
wykraczajacych poza rynek napojéw bezalkoholowych”.

Zwazywszy na uwzglednienie w pkt 108 powyzej zarzutu pierwszego, nalezy uwzgledni¢ niniejsza
skarge i w konsekwencji stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji.
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W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz EUIPO i interwenient przegrali sprawe, nalezy, po pierwsze, obciazy¢ EUIPO, zgodnie
z zadaniami skarzacej, jego wlasnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez skarzaca, a po
drugie, postanowi¢, ze interwenient pokryje wlasne koszty.

Ponadto skarzaca wniosta o obciazenie EUIPO koszami poniesionymi przez nia na etapie postepowania
w sprawie sprzeciwu i postepowania odwolawczego. W tym zakresie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie
z art. 190 § 2 regulaminu postepowania niezbedne koszty poniesione przez strony w zwiazku
z postepowaniem przed izba odwotawcza uznaje sie za koszty podlegajace zwrotowi. Nie dotyczy to
jednak kosztéw poniesionych w zwiazku z postepowaniem przed Wydzialem Sprzeciwéw.
W rezultacie zadanie skarzacej majace na celu obciazenie EUIPO, w przypadku jego przegranej,
kosztami postepowania administracyjnego moze zosta¢ uwzglednione jedynie w czesci dotyczacej
niezbednych kosztéw poniesionych przez skarzaca w zwiazku z postepowaniem przed Izba
Odwolawcza [zob. podobnie wyrok z dnia 11 pazdziernika 2016 r., Guccio Gucci/EUIPO — Guess? IP
Holder (Przedstawienie czterech splecionych G), T-753/15, niepublikowany, EU:T:2016:604, pkt 56
i przytoczone tam orzecznictwo].

Z powyzszych wzgledéw
SAD (6sma izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 2 grudnia 2015 r. (sprawa R 1251/2015-4).

2) EUIPO pokrywa, poza wlasnymi kosztami, koszty poniesione przez The Coca-Cola Company,
w tym koszty poniesione przez nia w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO.

3) Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) pokrywa wlasne koszty.
Collins Kancheva Passer
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 grudnia 2017 r.

Podpisy

ECLLEU:T:2017:877 23



wyrok z dnia 7.12.2017 r. — sprawa T-61/16
Coca-Cola/EUIPO — Mitico (Master)

Spis tresci

OKOliCZNOSCE POWSLANIA SPOIU . .« e ettt ettt ettt et ettt e et e et e et e et et e et et e eee e aie e
ZAdANIA SEEOM .. .ottt t ettt e e e
€O dO PIAWA .. e ettt ettt e et e e e e e
W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 65 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009 . ...
W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 ...
Przypomnienie orzecznictwa i Uwagi WStEPNE .. ...ttt

W przedmiocie uwzglednienia uzywania zlozonego znaku towarowego zawierajacego w sobie zgloszony
ZNAK COWATOWY « . .ottt ettt ettt et et e e e e e et e e e e

W przedmiocie uwzglednienia uzywania zgloszonego znaku towarowego poza Unig Europejska
w kontekscie zasady terytorialnoSCi. . ... ..ottt

W przedmiocie oceny logicznych wnioskéw co do prawdopodobienistwa pasozytnictwa w Unii .........

W przedmiocie KOSZEOW . ... ...ttt e et e e

11

13

15

16

17

23

24 ECLL:EU:T:2017:877



	Wyrok Sądu (ósma izba)
	Wyrok
	Okoliczności powstania sporu
	Żądania stron
	Co do prawa
	W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009
	W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009
	Przypomnienie orzecznictwa i uwagi wstępne
	W przedmiocie uwzględnienia używania złożonego znaku towarowego zawierającego w sobie zgłoszony znak towarowy
	W przedmiocie uwzględnienia używania zgłoszonego znaku towarowego poza Unią Europejską w kontekście zasady terytorialności
	W przedmiocie oceny logicznych wniosków co do prawdopodobieństwa pasożytnictwa w Unii


	W przedmiocie kosztów



