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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (czwarta izba)

z dnia 23 wrze$nia 2020 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie stownego
unijnego znaku towarowego MUSIKISS — Wczesniejsze stowne i graficzne znaki towarowe
Zjednoczonego Kroélestwa KISS — Umowa o wystapieniu Zjednoczonego Kroélestwa z Unii

i z Euratomu — Okres przejéciowy — Decyzja izby odwotawczej o przekazaniu sprawy Wydziatowi
Sprzeciwéw do ponownego rozpoznania — Dopuszczalno$¢ — Wzgledna podstawa odmowy rejestracji —
Prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad — Artykut 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009

[obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (UE) 2017/1001]
W sprawie T-421/18

Bauer Radio Ltd, z siedziba w Peterborough (Zjednoczone Kroélestwo), ktéra reprezentowal
G. Messenger, barrister,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentowali S. Bonne,
H. O’Neill i V. Ruzek, w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

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

Simon Weinstein, zamieszkaly w Wiedniu (Austria), ktérego reprezentowali adwokaci M.-R. Petsche
i M. Grotschl,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 14 marca 2018 r.
(sprawa R 510/2017-1) dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Bauer Radio
a S. Weinsteinem,

SAD (czwarta izba),
w skladzie: S. Gervasoni, prezes, L. Madise i R. Frendo (sprawozdawczyni), sedziowie,

sekretarz: P. Cullen, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 10 lipca 2018 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu si¢ z zarzutem niedopuszczalnosci podniesionym przez EUIPO w piSmie zlozonym
w sekretariacie Sagdu w dniu 10 pazdziernika 2018 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
10 pazdziernika 2018 r.,

uwzgledniwszy postanowienie z dnia 12 lutego 2019 r. o rozpatrzeniu zarzutu niedopuszczalno$ci
w orzeczeniu rozstrzygajacym sprawe co do istoty,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia EUIPO na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 24 kwietnia
2019 r.,

uwzgledniwszy zmiane skfadu izb Sadu,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 stycznia 2020 r.,

uwzgledniwszy postanowienie z dnia 25 lutego 2020 r. o otwarciu ustnego etapu postepowania na
nowo,

uwzgledniwszy pytania skierowane do stron na pi$mie przez Sad i ich odpowiedzi na te pytania ztozone
w sekretariacie Sagdu w dniach 13, 16 oraz 19 marca 2020 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok'

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 15 listopada 2013 r. interwenient, S. Weinstein, dokonal w Urzedzie Unii Europejskiej ds.
Wtasnoéci 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 oznaczenie stowne MUSIKISS.

Ustugi, dla ktérych wystgpiono o rejestracje, naleza do klas 35, 41 i 45 w rozumieniu Porozumienia

nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw

z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 35: ,reklama (réwniez online), w szczegélnosci ogloszenia (na rzecz os6b trzecich);
posrednictwo w poszukiwaniu personelu i zatrudnienia, w szczegdlnosci w zwiazku z muzyka lub

na rzecz amatoréw muzyki; uslugi handlu detalicznego i hurtowego (réwniez online) towarami
i ustlugami w dziedzinie muzyki”;

1 Przedstawione zostaly jedynie te punkty niniejszego wyroku, ktérych publikacje Sad uznat za wskazang.
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— Kklasa 41: ,organizacja, koordynacja i udostepnianie wydarzen rekreacyjnych; rezerwacja wydarzen;
prezentacja muzyki, $piewu, krétkich metrazy, programéw radiowych, telewizyjnych i kulturalnych;
rezerwacja i przedsprzedaz biletéw na wydarzenia; kompilacja, zbieranie, zarzadzanie danymi
zwigzanymi z muzyka lub na rzecz amatoréw muzyki oraz udostepnianie tych danych (réwniez za
pomoca baz danych udostepnianych online lub aplikacji)”;

— klasa 45: ,uslugi spoleczne, a mianowicie posrednictwo w dostepie do grup tematycznych
i zawieranie znajomosci poprzez media spolecznosciowe”.

Zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych
nr 2014/036 z dnia 24 lutego 2014 r.

W dniu 23 maja 2014 r. skarzaca, spdétka Bauer Radio LTd, wniosta, na podstawie art. 41
rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 46 rozporzadzenia 2017/1001), sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego w odniesieniu do uslug wymienionych w pkt 3 powyzej.

Sprzeciw opieral sie na nastepujacych wczesniejszych znakach towarowych:

— serii siedmiu graficznych znakéw towarowych Zjednoczonego Krélestwa, zgloszonych w dniu
24 sierpnia 2006 r. i zarejestrowanych w dniu 17 pazdziernika 2008 r. pod numerem 2430834,
oznaczajacych miedzy innymi nalezace do klasy 38 ustugi ,rozpowszechniania; rozpowszechniania
droga radiows; rozpowszechniania droga radiowa i transmisji programéw radiowych”, i nalezace do
klasy 41 ustugi ,organizacji, zarzadzania i produkcji spektakli, wydarzen, wystaw i imprez;
organizacji wydarzen kulturalnych i rozrywkowych; rozrywki radiowej”, w odniesieniu do ktérych
Izba Odwotawcza stwierdzita rzeczywiste uzywanie:

‘K|SS
‘KiSS _
F

‘mss ‘mss
‘mss

— stownym znaku towarowym Zjednoczonego Krdlestwa KISS, zgloszonym w dniu 17 wrzes$nia
2013 r. i zarejestrowanym w dniu 28 lutego 2014 r. pod numerem 3022390, oznaczajacym miedzy
innymi towary i ustugi nalezace do klas 9 i 41 i odpowiadajace dla kazdej z tych klas nastepujacemu
opisowi:

— klasa 9: ,aplikacje informatyczne do pobrania; aplikacje informatyczne do pobrania na
urzadzenia mobilne; aplikacje informatyczne do pobrania na telefony i tablety; oprogramowanie
komputerowe stuzace do wykorzystania jako interfejs programowania aplikacji (API)”;

— klasa 41: ,udostepnianie aplikacji informatycznych za posrednictwem strony internetowej; ustugi
rozrywkowe $wiadczone za posrednictwem strony internetowej; ustugi rozrywki radiowej
$wiadczone za posrednictwem strony internetowej; konkursy organizowane za posrednictwem
strony internetowej; udostepnianie informacji dotyczacych wydarzen sportowych, kulturalnych
i rozrywkowych dostepnych za posrednictwem aplikacji informatycznych; udostepnianie muzyki

ECLIL:EU:T:2020:433 3
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i rozrywki muzycznej za posrednictwem aplikacji informatycznych; udostepnianie programéw
radiowych za posrednictwem aplikacji informatycznych; uslugi rozrywki radiowej dostepne za
posrednictwem  aplikacji informatycznych; organizowanie konkurséw dostepnych za
posrednictwem aplikacji informatycznych”.

W uzasadnieniu sprzeciwu powolano podstawy okreslone w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001].

Skarzaca podniosta, ze wcze$niejsze znaki towarowe maja odrdzniajacy charakter i ciesza sie
w Zjednoczonym Krdlestwie renoma w odniesieniu do wszystkich objetych nimi towaréw i ustug, oraz
ze uzywanie zgloszonego znaku towarowego wigzaloby sie z czerpaniem nienaleznych korzysci
z takiego charakteru i renomy, a takze dzialaloby na ich szkode.

Decyzja z dnia 17 stycznia 2017 r. Wydzial Sprzeciwéw cze$ciowo uwzglednit sprzeciw w oparciu
o art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 i odrzucil zgloszenie w odniesieniu do nastepujacych
ustug:

— klasa 35: ,uslugi handlu detalicznego i hurtowego (réwniez online) towarami i ustugami
w dziedzinie muzyki”;

— klasa 41: ,organizacja, koordynacja i udostepnianie wydarzen rekreacyjnych; rezerwacja wydarzen;
prezentacja muzyki, $piewu, krétkich metrazy, programéw radiowych, telewizyjnych i kulturalnych;
rezerwacja i przedsprzedaz biletéw na wydarzenia; kompilacja, zbieranie, zarzadzanie danymi
zwigzanymi z muzyka lub na rzecz amatoréw muzyki oraz udostepnianie tych danych (réwniez za
pomoca baz danych udostepnianych online lub aplikacji)”;

— klasa 45: ,uslugi spoteczne, a mianowicie posrednictwo w dostepie do grup tematycznych
i zawieranie znajomosci poprzez media spoteczno$ciowe”.

Sprzeciw zostal natomiast oddalony, a zgloszenie znaku towarowego przyjete w odniesieniu do
nalezacych do klasy 35 ustug ,reklam[y] (réwniez online), w szczegélnosci oglosze[n] (na rzecz oséb
trzecich); posrednictw[a] w poszukiwaniu personelu i zatrudnienia, w szczegélno$ci w zwigzku
z muzyka lub na rzecz amatoréw muzyki”.

W dniu 14 marca 2017 r. interwenient — dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009
(obecnie art. 66—71 rozporzadzenia 2017/1001) — wnidst do EUIPO odwotanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw.

W dniu 18 lipca 2017 r. skarzaca wniosta odwotanie pomocnicze od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw na
mocy art. 8 ust. 3 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiajacego
regulamin wewnetrzny izb odwotawczych Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 1996, L 28, s. 11 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 221),
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2082/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. (Dz.U.
2004, L 360, s. 8)

Decyzja z dnia 14 marca 2018 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba Odwotawcza EUIPO
uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwdw i przekazata mu sprawe ,celem zapewnienia zastosowania art. 8
ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009”.

Jesli chodzi o zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, Izba Odwotawcza uznata, ze

niektére ustugi wymienione w zgloszeniu znaku towarowego rdznily sie od uslug objetych
wcze$niejszym stownym znakiem towarowym, a co za tym idzie, ze w odniesieniu do tych ustug nie
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zachodzilo prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad. Decyzja Wydzialu Sprzeciwéw zostala wiec
uchylona w zakresie, w jakim decyzja ta uznala wspomniane ustugi za podobne. Do uslug objetych
zgloszeniem znaku towarowego, w odniesieniu do ktérych owa decyzja zostata uchylona, nalezaly:

— klasa 35: ,uslugi handlu detalicznego i hurtowego (réwniez online) towarami i ustugami
w dziedzinie muzyki”;

— klasa 45: ,uslugi spoteczne, a mianowicie posrednictwo w dostepie do grup tematycznych
i zawieranie znajomosci poprzez media spolecznosciowe”.

Izba Odwotawcza uznata ponadto, ze ustugi ,reklam[y] (réwniez online), w szczegdlnosci oglosze[n]
(na rzecz oséb trzecich); posrednictw[a] w poszukiwaniu personelu i zatrudnienia, w szczegdlnosci
w zwiazku z muzyka lub na rzecz amatoréw muzyki”, nalezace do klasy 35 i objete zgloszeniem znaku
towarowego, réznily sie od uslug objetych wczesniejszymi znakami towarowymi. W konsekwencji
wniesione przez skarzaca odwolanie pomocnicze zostalo oddalone w zakresie dotyczacym
podobienistwa poréwnywanych ustug.

Co sie tyczy ,uslug...] handlu detalicznego i hurtowego (réwniez online) towarami i ustugami
w dziedzinie muzyki”’, nalezacych do klasy 35 i objetych zgloszeniem znaku towarowego, Izba
Odwotawcza stwierdzila, w pkt 51 zaskarzonej decyzji, ze byly one w niewielkim stopniu podobne do
ustug skarzacej nalezacych do klasy 41 i objetych wczesniejszym stownym znakiem towarowym.

W odniesieniu do ustug ,organizacj[i], koordynacj[i] i udostepniani[a] wydarzen rekreacyjnych;
rezerwacj[i] wydarzen; prezentacj[i] muzyki, $piewu, krétkich metrazy, programéw radiowych,
telewizyjnych i kulturalnych; rezerwacj[i] i przedsprzedaz[y] biletéw na wydarzenia; kompilacj[i],
zbierani[a], zarzadzanila] danymi zwigzanymi z muzyka lub na rzecz amatoréw muzyki oraz
udostepnianifa] tych danych (réwniez za pomoca baz danych udostepnianych online lub aplikacji)”,
objetych zgloszeniem znaku towarowego i nalezacych do klasy 41, Izba Odwotawcza uznala je za
identyczne lub bardzo podobne do nalezacych do klasy 41 ustug objetych wcze$niejszym stownym
znakiem towarowym.

Izba Odwolawcza przyjeta réwniez, ze objete zgloszeniem znaku towarowego ustugi ,kompilacj[i],
zbierani[a], zarzadzani[a] danymi zwiazanymi z muzyka lub na rzecz amatoréw muzyki oraz
udostepniani[a] tych danych (réwniez za pomoca baz danych udostepnianych online lub aplikacji)”
byly podobne do nalezacych do klasy 41 ustug objetych wcze$niejszymi graficznymi znakami
towarowymi jako seria, w odniesieniu do ktérych zostalo wykazane rzeczywiste uzywanie.

Jesli chodzi o uslugi ,organizacj[i], koordynacj[i] i udostepniani[a] wydarzen rekreacyjnych; rezerwacjli]
wydarzen; prezentacj[i] muzyki, $piewu, krétkich metrazy, programéw radiowych, telewizyjnych
i kulturalnych; rezerwacj[i] i przedsprzedaz[y] biletéw na wydarzenia”, nalezace do klasy 41 i objete
zgloszeniem znaku towarowego, Izba Odwotawcza stwierdzila, ze byly one identyczne z nalezacymi do
klasy 41 ustugami objetymi seria wczes$niejszych graficznych znakéw towarowych, w odniesieniu do
ktorych zostalo wykazane rzeczywiste uzywanie.

Co sie tyczy prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad, Izba Odwolawcza przyjeta, ze stopien
podobienistwa wizualnego i fonetycznego przedmiotowych oznaczen byl staby i Ze nie zachodzito
prawdopodobieristwo wprowadzenia w btad nawet w odniesieniu do ustug, ktére zostaly uznane za
identyczne lub podobne, wobec braku renomy wcze$niejszych znakéw towarowych. W konsekwencji
Izba Odwotawcza uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw w zakresie, w jakim stwierdzil on istnienie
takiego prawdopodobienistwa w postrzeganiu identycznych lub podobnych uslug przez wiasciwy krag
odbiorcéw, niezaleznie od powolywanej renomy, z ktérej wspomniane znaki towarowe mialyby
korzystac.

ECLIL:EU:T:2020:433 5
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Wobec powyzszego Izba Odwolawcza uznala, ze Wydzial Sprzeciwéw powinien dokonaé pelnej
i poglebionej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009, z uwzglednieniem twierdzenia o istnieniu renomy wcze$niejszych znakéw
towarowych w $wietle wszystkich dowoddéw, ktére zostaly mu przediozone zgodnie z art. 8 ust. 5 tego
rozporzadzenia.

W odniesieniu do serii wczesniejszych graficznych znakéw towarowych Izba Odwotawcza stwierdzita,
w pkt 81 i 82 zaskarzonej decyzji, ze ,stopienn podobienistwa [owych znakéw] i zgltoszonego znaku [byt]
jeszcze mniejszy” i przedstawila analogiczny tok rozumowania.

Ponadto zdaniem Izby Odwotawczej Wydzial Sprzeciwéw popelnit blad, przyjmujac, ze kregi
odbiorcéw, do ktérych byly adresowane ustugi uznane przez niego za niepodobne na podstawie
wniosku o rejestracje i specyfikacji wczesniejszych znakéw towarowych nie pokrywaja sie.
W konsekwencji Izba uchylita decyzje wspomnianego wydzialu w odniesieniu do art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009.

Wreszcie Izba Odwotawcza uscislita, w pkt 114 zaskarzonej decyzji, ze ,[z]wazywszy, Ze sprawa
[zostata] przekazana Wydzialowi Sprzeciwéw do ponownego rozpoznania i ze ostateczna decyzja nie

[zostala] jeszcze wydana, decyzja ta [moze] zosta¢ zaskarzona wraz z decyzja rozstrzygajaca ostatecznie
w przedmiocie sprzeciwu”.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie EUIPO i interwenienta kosztami postepowania.
W swoim zarzucie niedopuszczalno$ci EUIPO wnosi do Sadu o:
— uznanie skargi za niedopuszczalng;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

W odpowiedzi na skarge EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

— uznanie skargi za niedopuszczalng;

— tytulem ewentualnym — oddalenie skargi jako bezzasadnej;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

6 ECLL:EU:T:2020:433
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Co do prawa

Uwagi wstepne

W trakcie rozprawy w dniu 16 stycznia 2020 r. interwenient podnidsl, iz zwazywszy na okoliczno$¢, ze
sprzeciw wobec rejestracji unijnego znaku towarowego MUSIKISS byl oparty na wcze$niejszych
znakach towarowych Zjednoczonego Krdlestwa, w razie wystapienia Zjednoczonego Krdlestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Péinocnej z Unii bez zawarcia umowy w tym wzgledzie éw sprzeciw
powinien zosta¢ oddalony z tego wzgledu, ze te wcze$niejsze znaki towarowe nie beda juz objete taka
samg ochrona i ze w konsekwencji skarga wniesiona do Sadu stanie si¢ bezprzedmiotowa.

Po wystapieniu Zjednoczonego Kroélestwa z Unii Sad wezwal strony, w ramach $rodkéw organizacji
postepowania zastosowanych zgodnie z art. 89 regulaminu postepowania, do zajecia stanowiska
w przedmiocie zastosowania art. 127 Umowy o wystapieniu Zjednoczonego Krélestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii P6Inocnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspdlnoty Energii Atomowej (Dz.U. 2020, L 29,
s. 7, zwanej dalej ,umowa o wystapieniu”) oraz w przedmiocie wyrokéw: z dnia 29 listopada 2018 r.,
Alcohol Countermeasure Systems (International)/EUIPO  (C-340/17 P, niepublikowanego,
EU:C:2018:965) i z dnia 30 stycznia 2020 r., Grupo Textil Brownie/EUIPO — The Guide Association
(BROWNIE) (T-598/18, EU:T:2020:22).

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze umowa o wystapieniu, ktéra okresla warunki wystapienia
Zjednoczonego Krolestwa z Unii, weszla w zycie w dniu 1 lutego 2020 r. Umowa ta przewiduje okres
przejsciowy od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2020 r., ktéry moze zosta¢ przedluzony jeden raz, na
maksymalny okres od roku do dwdéch lat (zwany dalej ,,okresem przejsciowym”).

Artykul 127 umowy o wystapieniu przewiduje, ze — z zastrzezeniem odmiennych postanowien tej
umowy — w trakcie okresu przejsciowego prawo Unii ma nadal zastosowanie na terytorium
Zjednoczonego Krolestwa.

Wrynika z tego, jak przyznaja strony w ich odpowiedziach na pi$mie udzielonych w ramach $rodkéow
organizacji postepowania, ze w braku odmiennych postanowiei umowy o wystapieniu rozporzadzenie
2017/1001 nadal znajduje zastosowanie do znakéw towarowych Zjednoczonego Kroélestwa, a co za tym
idzie, ze wcze$niejsze znaki towarowe zarejestrowane przez skarzaca we wspomnianym panstwie sa
objete, az do konca okresu przejsciowego, taka sama ochrong jak ta, z ktérej korzystalyby gdyby
Zjednoczone Krolestwo nie wystapito z Unii.

Za wnioskiem takim przemawia réwniez okolicznos¢, ze istnienie wzglednej podstawy sprzeciwu nalezy
bada¢ w chwili dokonania zgloszenia unijnego znaku towarowego, wobec ktérego wniesiono sprzeciw
(wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r., BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, pkt 19).

Okoliczno$¢, ze wczesniejszy znak towarowy mdglby utraci¢ status znaku towarowego
zarejestrowanego w panstwie czlonkowskim w momencie nastepujacym po dokonaniu zgloszenia
unijnego znaku towarowego, w szczegélnosci w nastepstwie ewentualnego wystapienia danego
panstwa czlonkowskiego z Unii Europejskiej, jest co do zasady nieistotna dla wyniku postepowania
w przedmiocie sprzeciwu (wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r., BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22,
pkt 19).

Z powyzszego wynika, ze na dzien ogloszenia wyroku w niniejszej sprawie wystapienie Zjednoczonego
Kroélestwa z Unii pozostaje bez wpltywu na ochrone, ktéra sa objete wczesniejsze znaki towarowe jako
unijne znaki towarowe. W konsekwencji znaki te moga nadal uzasadnia¢ wniesienie sprzeciwu wobec
rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

ECLIL:EU:T:2020:433 7
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Co sie tyczy podniesionej przez interwenienta w trakcie rozprawy kwestii dotyczacej interesu prawnego
skarzacej po wystapieniu Zjednoczonego Krélestwa z Unii nalezy przypomnie¢, ze zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem interes ten zaklada, ze stwierdzenie niewaznosci zaskarzonego aktu
moze samo w sobie wywota¢ skutki prawne i ze w wyniku skargi strona skarzaca bedzie mogla
uzyska¢ jakas korzys¢ (zob. wyrok z dnia 17 wrze$nia 2015 r., Mory i in./Komisja, C-33/14 P,
EU:C:2015:609, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo). Tymczasem w niniejszej sprawie, zwazywszy
na brzmienie umowy o wystapieniu, wczesniejsze znaki towarowe Zjednoczonego Krélestwa korzystaja
z takiej samej ochrony az do konca okresu przejsciowego. Co za tym idzie, owo wystapienie nie
podwaza skutkéw prawnych zaskarzonej decyzji wzgledem skarzacej, a tym samym zachowuje ona
swdj interes prawny w zadaniu stwierdzenia jej niewaznosci.

Z powyzszego wynika, ze niniejsza sprawa nie staje si¢ bezprzedmiotowa pomimo wystapienia
Zjednoczonego Krélestwa z Unii.

W przedmiocie dopuszczalnosci skargi

EUIPO i interwenient podnosza dwa zarzuty niedopuszczalnosci, przy czym pierwszy z nich jest oparty
na art. 66 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 i zasadzie ogdlnej prawa administracyjnego, zgodnie z ktéra
jedynie decyzje przedstawiajace ostateczne stanowisko administracji moga by¢ przedmiotem skargi,
a drugi — na art. 72 ust. 4 tego rozporzadzenia, zgodnie z ktérym ,[s]karge moze wnie$¢ kazda strona
uczestniczaca w postepowaniu przed izba odwotawczg, dla ktérej decyzja ma niekorzystny skutek”.

W przedmiocie zarzutu niedopuszczalnosci opartego na art. 66 ust. 2 rozporzgdzenia 2017/1001
i zasadzie ogdlnej prawa administracyjnego, zgodnie z ktorg jedynie decyzje przedstawiajgce ostateczne
stanowisko administracji mogg by¢ przedmiotem skargi

EUIPO podnosi, ze zgodnie z art. 66 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 od decyzji, ktéra nie konczy
postepowania w stosunku do jednej ze stron, mozna sie odwola¢ jedynie tacznie z decyzja ostateczna,
chyba ze wspomniana decyzja dopuszcza odrebne odwolanie.

EUIPO i interwenient sa zdania, ze zaskarzona decyzja nie zakonczyla postepowania w stosunku do
skarzacej i ze w konsekwencji nie odzwierciedla ona ostatecznego stanowiska EUIPO w odniesieniu do
zgloszonego znaku towarowego. EUIPO twierdzi, ze chociaz art. 66 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001
nie dotyczy jako taki skargi do Sadu, nalezy uzna¢ go za wyraz zasady ogdlnej prawa administracyjnego
Unii, zgodnie z ktéra przedmiotem kontroli moze by¢ jedynie akt administracyjny przedstawiajacy
ostateczne stanowisko organu administracyjnego Unii.

EUIPO i interwenient podnosza, ze w ramach postepowania prowadzacego do wydania zaskarzonej
decyzji Wydzial Sprzeciwéw mial zbada¢ renome wczesniejszych znakéw towarowych i na tej
podstawie oceni¢ prawdopodobienistwo wprowadzenia w bfad odbiorcéw kolidujacych ze soba znakéw
towarowych, co pozostawia skarzacej, w stosownym przypadku, mozliwo§¢ — w pierwszej kolejnosci —
zakwestionowania nowej decyzji tego wydzialu przed izba odwolawcza, a w drugiej kolejnosci —
wniesienia do Sadu skargi na decyzje tej izby.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, jak wskazuje EUIPO, ze art. 66 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001
nie dotyczy postepowan przed Sadem, lecz wnoszonych do izb odwotawczych EUIPO odwotan od
decyzji wydawanych przez EUIPO w pierwszej instancji. Skarga do Sadu na decyzje tych izb jest
natomiast uregulowana w art. 72 tego rozporzadzenia. W konsekwencji, wbrew temu, co twierdzi
EUIPO, dopuszczalno$¢ wnoszonych do Sadu skarg na decyzje izb odwolawczych nie moze podlega¢
badaniu w $wietle art. 66 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia [wyrok z dnia 16 kwietnia 2018 r.,
Polski Koncern Naftowy Orlen/EUIPO (Ksztalt stacji benzynowej), od T-339/15 do T-343/15,
niepublikowany, EU:T:2018:192, pkt 28].
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Jesli chodzi o wysuniety przez EUIPO i interwenienta argument oparty na zasadzie ogélnej prawa
administracyjnego Unii, zgodnie z ktéra przedmiotem kontroli moze by¢ jedynie akt administracyjny
przedstawiajacy ostateczne stanowisko organu administracyjnego Unii, nalezy przede wszystkim
zauwazy¢, ze taka ogélna zasada prawa nie zostala uznana przez sad Unii. Wprawdzie skarga
wniesiona na akt przygotowawczy nie jest dopuszczalna, poniewaz nie jest skierowana przeciwko
aktowi przedstawiajacemu ostateczne stanowisko administracji przyjete po przeprowadzeniu
postepowania w sprawie, to sad Unii uznal juz dopuszczalno$¢ skargi na akty nieprzedstawiajace
ostatecznego stanowiska administracji, lecz ktérych znaczenie dla ich adresatéw uzasadnialo
postrzeganie ich inaczej niz jako zwykte akty przygotowawcze. Poza tym nigdy nie zostalo orzeczone,
ze decyzja izby odwotawczej ma charakter aktu przygotowawczego, nawet jesli, po uchyleniu decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw, przekazuje sprawe temu wydzialowi do ponownego rozpoznania. Artykul 72
rozporzadzenia 2017/1001, ktdry stanowi, ze ,[n]a decyzje izb odwotawczych w sprawie odwotarn moga
by¢ wnoszone skargi do Sadu”, nie réznicuje bowiem tych decyzji w zaleznosci od tego czy stanowig
wyraz ostatecznego stanowiska instancji EUIPO czy nie.

W kazdym razie, zgodnie z art. 71 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001, jezeli izba odwotawcza przekazuje
sprawe do ponownego rozpoznania instancji, ktéra wydata zaskarzona decyzje, to instancja ta — o ile
stan faktyczny jest ten sam — jest zwiazana uzasadnieniem i rozstrzygnieciem decyzji izby odwolawczej
[wyrok z dnia 16 kwietnia 2018 r.,, Ksztalt stacji benzynowej, od T-339/15 do T-343/15,
niepublikowany, EU:T:2018:192, pkt 31]. Wynika z tego, Ze w niniejszej sprawie wnioski i uzasadnienie
zaskarzonej decyzji w odniesieniu do podobiefistwa towaréw i uslug, podobienstwa oznaczen
i prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w braku powolywanej renomy wcze$niejszych znakéw
towarowych stanowia ostateczne stanowisko tej izby w przedmiocie tych aspektéw sporu, wiazace
Wydzial Sprzeciwéw, ktérego zadaniem jest nastepnie zbadanie kwestii renomy na podstawie art. 8
ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. W konsekwencji skarzaca powinna mie¢
mozliwo$¢ zakwestionowania ostatecznych wnioskéw sformutowanych przez Izbe bez konieczno$ci
czekania na wynik postepowania przed Wydzialem Sprzeciwéw, aby nastepnie wnie$¢ odwolanie do tej
izby, a w nastepnej kolejnosci, w stosownym przypadku, skarge do Sadu na nowa decyzje. Wynika
z tego, ze powolywana przez EUIPO zasada ogélna prawa Unii, zgodnie z ktéra jedynie decyzje
przedstawiajace ostateczne stanowisko administracji moga by¢ przedmiotem skargi, nie moze
w kazdym razie uzasadnia¢ niedopuszczalnosci skargi w niniejszej sprawie.

Co za tym idzie, nie mozna uwzgledni¢ pierwszego zarzutu niedopuszczalnosci.

W przedmiocie zarzutu niedopuszczalnosci opartego na art. 72 ust. 4 rozporzgdzenia 2017/1001

EUIPO i interwenient podnosza, ze skarzaca nie ma interesu prawnego w stwierdzeniu niewazno$ci
zaskarzonej decyzji z tego wzgledu, ze decyzja ta pozwolilaby na ostateczne uznanie jej sprzeciwu
w odniesieniu do wszystkich objetych nim ustug, w tym ustug uznanych za rézniace sie, zwazywszy, ze
Izba Odwolawcza stwierdzita, ze w przypadku uznania renomy wcze$niejszych znakéw towarowych
moze istnie¢ prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad, a renoma ta ma tym samym zosta¢ zbadana
przez Wydzial Sprzeciwéw w celu wydania ostatecznej decyzji na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. EUIPO i interwenient twierdza, ze w takim ujeciu sprawy nie
mozna przyjaé, iz zaskarzona decyzja nie uwzglednita zadan skarzacej, a zatem, ze odrebna skarga na
zaskarzona decyzje nie jest dopuszczalna na podstawie art. 72 ust. 4 rozporzadzenia 2017/1001, zgodnie
z ktérym skarge moze wnie$¢ kazda strona uczestniczaca w postepowaniu przed izba odwolawcza, dla
ktoérej decyzja ma niekorzystny skutek.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze zgodnie z orzecznictwem decyzje izby odwolawczej nalezy
uzna¢ za majaca korzystny skutek dla jednej ze stron postepowania w sprawie sprzeciwu, gdy
uwzglednia ona zadanie tej strony w oparciu o jedna z podstaw odmowy rejestracji lub uniewaznienia
znaku towarowego lub ogdlniej w oparciu o tylko cze$¢ argumentacji przedstawionej przez
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wspomniang strone, cho¢ pomija rozpatrzenie pozostalych podstaw lub argumentéw podniesionych
przez te strone lub je oddala [zob. wyrok z dnia 25 wrze$nia 2015 r., Copernicus-Trademarks/OHIM
— Bolloré (BLUECO), T-684/13, EU:T:2015:699, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo].

Tymczasem z pkt 110 zaskarzonej decyzji wynika, ze izba odwotawcza oddalita odwotanie pomocnicze
skarzacej majace na celu podwazenie oceny zawartej w decyzji Wydzialu Sprzeciwdw, zgodnie z ktéra
ustugi ,reklam[y] (réwniez online), w szczegdlno$ci oglosze[r] (na rzecz oséb trzecich); posrednictwla]
w poszukiwaniu personelu i zatrudnienia, w szczegdlnosci w zwiazku z muzyka lub na rzecz amatoréw
muzyki”, nalezace do klasy 35 i objete zgloszeniem znaku towarowego, réznity sie od ustug objetych
wczesniejszymi znakami towarowymi. Nastepnie, Izba Odwolawcza, po pierwsze, uwzglednita
odwotlanie interwenienta w zakresie, w jakim wnosil on o uchylenie decyzji Wydzialu Sprzeciwéw,
oraz po drugie, oddalila odwotanie pomocnicze skarzacej w odniesieniu do podobienstwa uslug.
Zadania skarzacej przedstawione w postepowaniu przed ta izba nie zostaly zatem uwzglednione.
Ponadto nalezy przypomnieé, ze decyzja Wydzialu Sprzeciwéw uchylona przez owa izbe uwzgledniata
czeSciowo zadania skarzacej, jako ze uznala jej sprzeciw co do rejestracji zgloszonego znaku
towarowego w odniesieniu do wszystkich uslug nalezacych do klas 41 i 45 oraz do niektérych ustug
nalezacych do klasy 35, a mianowicie ,ustugl...] handlu detalicznego i hurtowego (réwniez online)
towarami i uslugami w dziedzinie muzyki”.

Poza tym nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza nie uwzglednila zadan skarzacej w poszczegdlnych
kwestiach.

Po pierwsze, Izba Odwotawcza odrzucita argumenty skarzacej dotyczace podobienistwa ustug,
przyjawszy, ze niektére ustugi nalezace do klas 35 i 45, objete zgloszeniem znaku towarowego, réznity
sie od ustug objetych wcze$niejszymi znakami towarowymi (zob. pkt 14, 15 powyzej).

Po drugie, Izba Odwolawcza uznata, ponownie wbrew zadaniom skarzacej podniesionym w toczacym
sie przed nia postepowaniu, ze w odniesieniu do wszystkich ustug, ktére zostaly uznane za identyczne
lub podobne, stopieri podobienistwa oznaczen byl slaby, a zatem wobec braku renomy wcze$niejszych
znakéw towarowych nie moglo zachodzi¢ prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad (zob. pkt 20
powyzej). Wobec powyzszego prawo skarzacej do wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji zgloszonego
znaku towarowego zalezalo calkowicie, zgodnie z zaskarzona decyzja, od renomy wcze$niejszych
znakéw towarowych, a zatem nie mozna uznaé, ze zaskarzona decyzja uwzgledniala zadania skarzacej,
tym bardziej Ze spoczywajacy na skarzacej obowigzek dostarczenia dowodu istnienia renomy moze
okazac¢ sie trudny do zrealizowania.
Z powyzszego wynika, ze drugi zarzut niedopuszczalno$ci nie moze zosta¢ uwzgledniony.
Co za tym idzie, nalezy oddali¢ zarzuty niedopuszczalnosci podniesione przez EUIPO i interwenienta.
[...]
Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Bauer Radio Ltd zostaje obciazona kosztami postepowania.
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Gervasoni Madise
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 23 wrze$nia 2020 r.
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