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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (szésta izba w skltadzie powiekszonym)

z dnia 21 kwietnia 2021 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Stowny unijny znak towarowy MONOPOLY - Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji —
ZYa wiara — Artykul 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia (UE) 2017/1001]
W sprawie T-663/19

Hasbro, Inc., z siedzibg w Pawtucket, Rhode Island (Stany Zjednoczone), ktéra reprezentowat J. Moss,
barrister,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentowali P. Sipos
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

Kreativni Dogadaji d.o.o., z siedzibg w Zagrzebiu (Chorwacja), ktéra reprezentowal R. Kunze,
adwokat,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej EUIPO z dnia 22 lipca 2019 r.
(sprawa R 1849/2017-2) dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy
Kreativni Dogadaji a Hasbro,

SAD (szdsta izba w sktadzie powiekszonym),

w skladzie: A. Marcoulli, prezes, S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz (sprawozdawca), C. Iliopoulos
i R. Norkus, sedziowie,

sekretarz: A. Juhdsz-T6th, administratorka,
po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 30 wrze$nia 2019 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia EUIPO na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 8 stycznia
2020 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
7 stycznia 2020 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 pazdziernika 2020 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 30 kwietnia 2010 r. skarzaca, Hasbro, Inc., dokonala w Urzedzie Unii Europejskiej ds.
Wtasno$ci 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)].

Znak towarowy, o ktérego rejestracje wystapiono, to oznaczenie sfowne MONOPOLY.

Towary i uslugi, dla ktérych wystapiono o rejestracie — po ograniczeniu ich wykazu w toku
postepowania przed EUIPO — naleza do klas 9, 16, 28 i 41 Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
ze zmianami, i odpowiadajg, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 9: ,urzadzenia i przyrzady naukowe, zeglarskie, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do
pomiaru wagi, miernicze, sygnalizacyjne, sprawdzajace (nadzér), do ratowania zycia i do nauczania;
urzadzenia i  przyrzady przewodzace, przelaczania, transformujace, akumulatorowe
i kontrolno-sterujace; urzadzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dzwieku lub obrazéw;
no$niki informacji (magnetyczne -), dyski z nagraniami; automatyczne maszyny sprzedajace
i mechanizmy do aparatéw uruchamianych zetonami; kasy rejestrujace, maszyny liczace,
przetwarzania informacji (urzadzenia do -) i komputery; gaszenia ognia (urzadzenia do -);
elektroniczne urzadzenia rozrywkowe; gry elektroniczne; gry komputerowe; sprzet komputerowy
[hardware]; oprogramowanie komputerowe [software]; kontrolery do uzytku z wyzej wymienionymi
towarami; karty, dyski, tasmy, przewody i obwody, wszystkie z nich, przenoszace lub do
przenoszenia danych i/lub oprogramowania komputerowego; gry do salonéw gier; oprogramowanie
do rozrywki interaktywnej, mianowicie oprogramowanie do gier komputerowych, programy do gier
komputerowych, kartridze do gier komputerowych, dyski gier komputerowych; interaktywne gry
wideo w rzeczywistos$ci wirtualnej skladajace sie ze sprzetu i oprogramowania komputerowego;
programy do interaktywnych gier multimedialnych; pobieralne oprogramowanie, przeznaczone do
uzytku w zwigzku z komputerami i grami komputerowymi, przeno$nymi urzadzeniami do gier,
konsolami do gier, urzadzeniami komunikacyjnymi do gier i telefonami komérkowymi; gry
elektroniczne, gry wideo; oprogramowanie gier wideo, programy gier wideo, kartridze gier wideo,
plyty gier wideo, wszystkie do uzytku w zwigzku z komputerami, przeno$nymi urzadzeniami do
gier, konsolami do gier, urzadzeniami komunikacyjnymi i telefonami komoérkowymi; terminale
wideoloterii; urzadzenia do gier komputerowych i wideo, mianowicie urzadzenia do gier wideo do
uzytku z odbiornikami telewizyjnymi; urzadzenia do gry dzialajace wylacznie z odbiornikami
telewizyjnymi i komputerami; nagrania akustyczne i/lub wizualne; dyski laserowe, dyski wideo, plyty
gramofonowe, plyty kompaktowe, plyty CD-ROM zawierajace gry, filmy, rozrywke i muzyke;
konsole do gier; urzadzenia komunikacyjne i telefony komoérkowe; nagrane filmy; wczesniej
nagrane programy i materialy telewizyjne, radiowe i rozrywkowe; czesci i wyposazenie wszystkich
wyzej wymienionych towaréw”;
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— klasa 16: ,papier, tektura oraz przedmioty wykonane z tych materialéw, niezawarte w innych
klasach; materialy drukowane; materialy introligatorskie; fotografie; artykuly papiernicze; materialy
przylepne do papieru listowego lub do uzytku domowego; sprzet dla artystow; pedzle malarskie;
maszyny do pisania i sprzet biurowy (z wyjatkiem mebli); material instruktazowy i dydaktyczny
(z wyjatkiem urzadzen); materialy z tworzyw sztucznych do pakowania (niezawarte w innych
klasach); tasmy drukarskie; matryce do druku recznego; czesci i wyposazenie do wszystkich
uprzednio wymienionych towaréw”;

— klasa 28: ,gry i przedmioty do zabawy; artykuly gimnastyczne i sportowe, nieujete w innych klasach;
ozdoby choinkowe; maszyny do gier; automaty [na monety]; gry (karty do -); czesci i wyposazenie
wszystkich wyzej wymienionych towaréw”;

— Kklasa 41: ,edukacja; ksztalcenie; rozrywka; rozrywka w formie filméw programéw telewizyjnych
i programéw radiowych; dziatalno$¢ sportowa i kulturalna”.

Zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
nr 2010/146 z dnia 9 sierpnia 2010 r.

Sporny znak towarowy zostal zarejestrowany w dniu 25 marca 2011 r. pod numerem 9071961.

Ponadto skarzaca byla réwniez wlascicielem trzech stownych unijnych znakéw towarowych
MONOPOLY, z ktérych pierwszy zostal zarejestrowany w dniu 23 listopada 1998 r. pod numerem
238352 (zwany dalej ,wcze$niejszym znakiem towarowym nr 238 3527), drugi — w dniu 21 stycznia
2009 r. pod numerem 6895511 (zwany dalej ,wcze$niejszym znakiem towarowym nr 68955117),
a trzeci — w dniu 2 sierpnia 2010 r. pod numerem 8950776 (zwany dalej ,wcze$niejszym znakiem
towarowym nr 8 950 776”).

Wcze$niejszy znak towarowy nr 238 352 obejmuje towary, ktére naleza do klas 9, 25 i 28 i odpowiadaja,
dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 9: ,rekreacyjne urzadzenia elektroniczne; gry elektroniczne; gry komputerowe; sprzet
informatyczny; oprogramowanie; urzadzenia sterujace do uzytku z wyzej wymienionymi towarami;
mapy, dyski, tasmy, kable i obwody zawierajace dane lub oprogramowanie lub zaprojektowane do
przenoszenia danych lub oprogramowania; gry wideo; cze$ci i akcesoria do wszystkich wyzej
wymienionych towarow”;

— klasa 25: ,odziez, obuwie, nakrycia glowy; czesci i akcesoria do wszystkich wyzej wymienionych
towarow’;

— klasa 28: ,gry, zabawki; artykuly gimnastyczne i sportowe nieujete w innych klasach; ozdoby
choinkowe; czesci i akcesoria do wszystkich wyzej wymienionych towaréw”.

Wezes$niejszy znak towarowy nr 6 895511 obejmuje ,ustugi rozrywkowe”, nalezace do klasy 41.

Wcze$niejszy znak towarowy nr 8 950 776 obejmuje towary, ktére naleza do klasy 16 i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi: ,papier, tektura oraz przedmioty wykonane z tych materialéw, niezawarte
w innych klasach; materialy drukowane; materialy introligatorskie; fotografie; artykuly papiernicze;
materialy przylepne do papieru listowego lub do uzytku domowego; sprzet dla artystéw; pedzle
malarskie; maszyny do pisania i sprzet biurowy (z wyjatkiem mebli); material instruktazowy
i dydaktyczny (z wyjatkiem urzadzen); materialy z tworzyw sztucznych do pakowania (niezawarte
w innych klasach); tasmy drukarskie; matryce do druku recznego”.
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W dniu 25 sierpnia 2015 r. interwenient, Kreativni Dogadaji d.o.o., zlozyl wniosek o uniewaznienie
prawa do spornego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009
[obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001] w odniesieniu do wszystkich towaréw i ustug
oznaczonych tym znakiem. Zdaniem interwenienta w momencie dokonywania zgloszenia spornego
znaku towarowego skarzaca dzialala w zlej wierze ze wzgledu na to, ze zgloszenie to stanowilo
powtérne dokonanie zgloszenia wczesniejszych znakéw towarowych nr 238352, nr 6895511
i nr 8950776 (zwanych dalej tacznie ,wcze$niejszymi znakami towarowymi”) i mialo na celu obejscie
obowiazku dowiedzenia rzeczywistego uzywania tych znakéw.

W dniu 22 czerwca 2017 r. Wydzial Uniewaznien oddalit wniosek o uniewaznienie. Uznal on
w szczegllnosci, po pierwsze, ze ochrona tego samego znaku towarowego przez okres czternastu lat
nie stanowi sama w sobie wskazéwki co do zamiaru uchylenia si¢ od obowigzku dowiedzenia
rzeczywistego uzywania wczesniejszych znakéw towarowych, a po drugie, ze twierdzenia interwenienta
nie zostaly poparte dowodami wykazujacymi zla wiare skarzacej w momencie dokonywania zgloszenia
do rejestracji spornego znaku towarowego.

W dniu 22 sierpnia 2017 r. interwenient — dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009 (obecnie art. 66—71 rozporzadzenia 2017/1001) — wnidst do EUIPO odwolanie od decyzji
Wydzialu Uniewaznien.

W dniu 3 sierpnia 2018 r. strony zostaly poinformowane, Ze zostanie wszczety ustny etap postepowania
majacy na celu lepsze zrozumienie szczegdlnych okolicznosci lezacych u podstaw strategii skarzacej,
ktéra zadecydowala o zgloszeniu spornego znaku towarowego.

W dniu 12 listopada 2018 r. skarzaca zlozyla zeznania osoby pracujacej w ramach spélki (zwane dalej
szeznaniami”) wraz z dowodami.

Rozprawa odbyta sie¢ w dniu 19 listopada 2018 r. w pomieszczeniach EUIPO.

W dniu 21 stycznia 2019 r. interwenient przedstawil uwagi dotyczace protokotu i sedna ustnego etapu
postepowania, w ktérych wniést o nieuwzglednienie wspomnianych zeznan. Skarzaca odpowiedziala na
te uwagi w dniu 22 lutego 2019 r.

Decyzja z dnia 22 lipca 2019 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba Odwotawcza EUIPO
cze$ciowo uchylita decyzje Wydzialu Uniewaznien, uniewaznita prawo do spornego znaku towarowego
w odniesieniu do cze$ci oznaczanych nim towaréw i ustug, oddalita odwolanie w pozostalym zakresie
i nakazala stronom pokrycie wlasnych kosztéw poniesionych w zwigzku z postepowaniem w sprawie
uniewaznienia prawa do znaku i z postepowaniem odwotawczym. Izba Odwotawcza stwierdzila
w istocie, ze zgromadzone dowody pozwalaly wykaza¢, iz — jezeli chodzi o oznaczane spornym
znakiem towarowym towary i ustugi, ktére sa identyczne z towarami i ustugami oznaczanymi
wczesniejszymi znakami towarowymi — w momencie dokonywania zgloszenia do rejestracji spornego
znaku towarowego skarzaca dzialata w zlej wierze.

Zadania stron
Skarzaca wnosi do Sadu o:
— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie interwenienta kosztami postepowania.
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EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

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

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania, w tym poniesionymi przez interwenienta kosztami
postepowania przed Izba Odwolawcza.

Co do prawa

W przedmiocie ustalenia wlasciwych przepisow prawa materialnego

Z uwagi na date dokonania zgloszenia spornego znaku towarowego, czyli dzien 30 kwietnia 2010 r.,
ktéra to data jest rozstrzygajaca dla ustalenia znajdujacych zastosowanie przepiséw prawa
materialnego, stan faktyczny niniejszej sprawy podlega ocenie w $wietle materialnoprawnych
przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. podobnie postanowienie z dnia 5 pazdziernika 2004 r.,
Alcon/OHIM, C-192/03 P, EU:C:2004:587, pkt 39, 40; wyrok z dnia 23 kwietnia 2020 r., Gugler
France/Gugler i EUIPO, C-736/18 P, niepublikowany, EU:C:2020:308, pkt 3 i przytoczone tam
orzecznictwo). W zwigzku z tym w niniejszej sprawie, co sie tyczy przepiséw materialnoprawnych,
poczynione przez Izbe Odwotawcza w zaskarzonej decyzji i przez strony w ich pismach procesowych
odniesienia do art. 59 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001 nalezy rozumie¢ jako dotyczace
posiadajacego identyczng tre$¢ normatywna art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

Co do przedmiotu sporu

Chociaz skarzaca wnosi do Sadu o stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji w calosci, nalezy
zauwazy¢, ze w odpowiedzi na pytanie zadane przez Sad na rozprawie przyznala ona, iz przedmiot
sporu powinien ogranicza¢ sie do stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji w czesci, w jakiej
uniewazniono w niej prawo do spornego znaku towarowego w zakresie dotyczacym towaréw i uslug
nalezacych do klas 9, 16, 28 i 41, o ktérych mowa w pkt 1 rozstrzygniecia zaskarzonej decyzji i ktére
sq identyczne z towarami i ustugami oznaczanymi wcze$niejszymi znakami towarowymi.

W przedmiocie dopuszczalnosci skargi

W pkt 17-19 odpowiedzi na skarge oraz na rozprawie interwenient podnidst w istocie, ze zgodnie
z art. 172 i 177 regulaminu postgpowania przed Sadem skarga jest oczywiscie niedopuszczalna ze
wzgledu na to, ze w skardze nie wymieniono EUIPO jako strony, przeciwko ktérej wniesiono skarge,
a usuniecie brakow skargi pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 17 pazdziernika 2019 r. nie
bylo w stanie usung¢ tej nieprawidtowosci w odpowiednim czasie.

W tym wzgledzie, co zostalo tez wskazane przez interwenienta w pkt 20 jego odpowiedzi na skarge,
warto przypomnieé, ze sad Unii Europejskiej ma prawo oceni¢, biorac pod uwage okolicznosci
konkretnej sprawy, czy wzgledy nalezytego sprawowania wymiaru sprawiedliwoéci uzasadniaja
oddalenie skargi co do istoty bez uprzedniego orzekania o jej dopuszczalnosci (zob. podobnie wyrok
z dnia 26 lutego 2002 r., Rada/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, pkt 51, 52).

ECLLEU:T:2021:211 5
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W okoliczno$ciach niniejszej sprawy Sad jest zdania, ze ze wzgledéw nalezytego sprawowania wymiaru
sprawiedliwo$ci nalezy zacza¢ od zbadania zasadno$ci skargi, bez uprzedniego orzekania o jej
dopuszczalnosci, poniewaz niezaleznie od tego skarga jest bezzasadna z przedstawionych ponizej
powoddw.

Co do istoty

Na poparcie skargi skarzaca podnosi zasadniczo dwa zarzuty, z ktérych pierwszy dotyczy naruszenia
art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, za$ drugi — naruszenia prawa do rzetelnego procesu.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzgdzenia
nr 207/2009

W ramach zarzutu pierwszego skarzaca kwestionuje dokonang przez Izbe Odwolawcza oceng, zgodnie
z ktéra w momencie dokonywania zgloszenia spornego znaku skarzaca dzialata w ztej wierze.

EUIPO i interwenient nie zgadzaja sie z argumentami skarzacej.

Na wstepie warto przypomnie¢, ze w mys§l art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 prawo do
unijnego znaku towarowego podlega uniewaznieniu na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia
wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy zglaszajacy dziatal w zlej wierze
w momencie dokonywania zgloszenia tego znaku.

W tym wzgledzie nalezy zacza¢ od wskazania, ze jesli pojecie zawarte w rozporzadzeniu nr 207/2009
nie zostalo zdefiniowane w tym rozporzadzeniu, okreslenia znaczenia i zakresu tego pojecia nalezy
dokona¢ zgodnie z jego zwyklym znaczeniem w jezyku ogélnym, przy uwzglednieniu kontekstu,
w jakim sie tego pojecia uzywa, oraz zamierzonych w rozporzadzeniu celéw (zob. wyrok z dnia
12 wrzes$nia 2019 r., Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724,
pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).

Sytuacja taka ma miejsce — wobec braku wskazania przez prawodawce Unii jakiejkolwiek definicji tego
pojecia — w wypadku pojecia ,zlej wiary” wskazanego w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009.

Podczas gdy, zgodnie z jego zwyklym rozumieniem w jezyku ogdlnym, pojecie ,zlej wiary” zaklada
istnienie nieuczciwego stanu duchowego lub zamiaru, nalezy je ponadto postrzega¢ w kontekscie
charakterystycznym dla prawa znakéw towarowych, jakim jest obrét handlowy. W tym zakresie
przyjete kolejno rozporzadzenia Rady: (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), nr 207/2009 i 2017/1001 wpisuja sie¢ w ten
sam cel, a mianowicie ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnetrznego. Reguly dotyczace unijnego
znaku towarowego maja w szczegélnosci na celu przyczynienie si¢ do ustanowienia w Unii systemu
niezakléconej konkurencji, w ktérego ramach kazde z przedsiebiorstw, aby méc przywiaza¢ do siebie
klientéw dzieki wysokiej jakosci swych towaréw lub uslug, powinno mie¢ mozliwo$¢ rejestrowania
w charakterze znakéow towarowych oznaczen umozliwiajacych konsumentowi — bez ryzyka
wprowadzenia w blad — odréznienie tych towaréw lub uslug od towaréw lub uslug pochodzacych
z innych przedsiebiorstw (zob. wyrok z dnia 12 wrzes$nia 2019 r., Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve
Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo).

W konsekwencji wskazana w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 bezwzgledna podstawa
uniewaznienia ma zastosowanie, gdy z istotnych i spdjnych poszlak wynika, ze wlasciciel unijnego
znaku towarowego dokonal zgloszenia tego znaku towarowego nie w celu konkurowania w sposéb
uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w spos6b niezgodny z uczciwymi obyczajami, intereséw oséb
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trzecich lub z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia si¢ do konkretnej osoby trzeciej, prawa
wylacznego w celach innych niz cele zwigzane z funkcjami znaku towarowego, w szczegdlnosci z jego
podstawowa funkcja wskazywania pochodzenia (zob. wyrok z dnia 12 wrzesnia 2019 r., Koton
Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, pkt 46).

Ponadto nalezy doda¢, ze w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli
(C-529/07, EU:C:2009:361) Trybunal poczynit kilka uscislen co do sposobu, w jaki nalezy
interpretowac pojecie zlej wiary, o ktérym mowa w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/20009.

Zdaniem Trybunatu w celu dokonania oceny, czy zgtaszajacy dzialal w zlej wierze w rozumieniu art. 52
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy wzia¢ pod uwage wszystkie istotne czynniki wlasciwe
w danym przypadku i istniejace w chwili dokonywania zgloszenia oznaczenia do rejestracji jako
unijnego znaku towarowego, a w szczegdlno$ci, po pierwsze, fakt, ze zglaszajacy wie lub powinien
wiedzie¢, iz osoba trzecia uzywa przynajmniej w jednym z panstw czlonkowskich oznaczenia
identycznego lub podobnego w odniesieniu do identycznego lub podobnego towaru, ktére to
oznaczenie moze zosta¢ pomylone z oznaczeniem zgloszonym do rejestracji, po drugie, istnienie po
stronie zglaszajacego zamiaru uniemozliwienia tej osobie trzeciej dalszego uzywania owego oznaczenia,
a takze, po trzecie, stopienn ochrony prawnej, jaka objete sa oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie,
o ktérego rejestracje wniesiono (zob. podobnie wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli, C-529/07, EU:C:2009:361, pkt 53).

Niemniej jednak ze sformulowania, jakim Trybunal postuzyt sie w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r.,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361, pkt 53), wynika, Ze wymienione w nim
czynniki stanowia jedynie przyklady z szeregu elementéw, ktére moga zosta¢ uwzglednione przy
dokonywaniu oceny ewentualnego istnienia zlej wiary zglaszajacego znak towarowy w momencie
dokonywania zgloszenia [zob. wyrok z dnia 26 lutego 2015 r., Pangyrus/OHIM - RSVP Design
(COLOURBLIND), T-257/11, niepublikowany, EU:T:2015:115, pkt 67 i przytoczone tam
orzecznictwo]. W wyroku tym Trybunal ograniczy! sie bowiem do udzielenia odpowiedzi na pytania
sadu krajowego, ktdére dotyczyly zasadniczo kwestii, czy takie czynniki sa istotne (zob. podobnie wyrok
z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, C-529/07, EU:C:2009:361, pkt 22, 38).
A zatem brak ktéregokolwiek z tych czynnikéw nie musi bezwzglednie, w zaleznosci od okolicznosci
danego przypadku, wyklucza¢ uznania zlej wiary zglaszajacego [zob. podobnie wyrok z dnia 7 lipca
2016 r., Copernicus-Trademarks/EUIPO — Maquet (LUCEO), T-82/14, EU:T:2016:396, pkt 147].

W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze w pkt 60 opinii w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Spriingli
(C-529/07, EU:C:2009:148) rzecznik generalna E. Sharpston zauwazyla, iz pojecia zlej wiary
w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 nie mozna sprowadzi¢ do ograniczonej
kategorii szczegdlnych okolicznosci. Przyswiecajacy temu przepisowi cel interesu ogélnego, polegajacy
na udaremnieniu rejestracji znakéw stanowiacych naduzycie lub sprzecznych z uczciwymi praktykami
w przemysle i handlu, bylby bowiem zagrozony, gdyby zla wiare mozna bylo wykaza¢ jedynie
okoliczno$ciami wyliczonymi enumeratywnie w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken
Lindt & Spriingli (C-529/07, EU:C:2009:361) (zob. podobnie wyrok z dnia 3 czerwca 2010 r.,
Internetportal und Marketing, C-569/08, EU:C:2010:311, pkt 37).

A zatem zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach calosciowej analizy dokonywanej na
podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 mozna réwniez uwzgledni¢ pochodzenie
zakwestionowanego oznaczenia, sposob jego uzywania od momentu stworzenia, strategie handlows,
w jaka wpisuje sie dokonanie zgloszenia tego oznaczenia do rejestracji w charakterze unijnego znaku
towarowego, a takze chronologie wydarzen, ktére doprowadzily do dokonania tego zgloszenia [zob.
wyrok z dnia 26 lutego 2015 r., COLOURBLIND, T-257/11, niepublikowany, EU:T:2015:115, pkt 68
i przytoczone tam orzecznictwo].
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Nalezy takze wzia¢ pod uwage zamiar zglaszajacego w chwili dokonywania zgloszenia rejestracyjnego
(wyrok z dnia 11 czerwca 2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, C-529/07, EU:C:2009:361,
pkt 41).

W tym wzgledzie wskazano, ze zamiar zglaszajacego w odnosnej chwili jest elementem subiektywnym,
ktéry nalezy ustali¢, odnoszac sie do obiektywnych okolicznosci danej sprawy (wyrok z dnia 11 czerwca
2009 r., Chocoladefabriken Lindt & Spriingli, C-529/07, EU:C:2009:361, pkt 42).

Pojecie zlej wiary odnosi sie zatem do subiektywnej motywacji osoby dokonujacej zgloszenia znaku
towarowego, to jest nieuczciwego zamiaru lub innego szkodliwego motywu. Wiaze sie ono
z zachowaniem odbiegajacym od przyjetych zasad etycznego zachowania lub uczciwych praktyk
zawodowych lub handlowych (wyrok z dnia 7 lipca 2016 r., LUCEO, T-82/14, EU:T:2016:396, pkt 28).

Do wnoszacego o uniewaznienie prawa do znaku, ktéry zamierza oprze¢ si¢ na art. 52 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy wykazanie okoliczno$ci, ktére pozwola na stwierdzenie, ze
zgloszenie do rejestracji unijnego znaku towarowego zostalo dokonane w zlej wierze, przy czym do
czasu przedstawienia dowodu przeciwnego domniemywa sie dobrej wiary zglaszajacego [zob. podobnie
wyrok z dnia 8 marca 2017 r., Biernacka-Hoba/EUIPO — Formata Bogustaw Hoba (Formata), T-23/16,
niepublikowany, EU:T:2017:149, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo].

W przypadku gdy EUIPO stwierdza, ze przywolane przez wnoszacego o uniewaznienie obiektywne
okoliczno$ci danej sprawy moga prowadzi¢ do obalenia domniemania dobrej wiary, z ktérego korzysta
wlasciciel spornego znaku towarowego przy dokonywaniu jego zgloszenia do rejestracji, to do tego
ostatniego nalezy przedstawienie wiarygodnych wyjasnien dotyczacych celéw i strategii handlowej,
ktérym stuzy zgloszenie wspomnianego znaku.

Wrhasciciel rozpatrywanego znaku towarowego jest bowiem w stanie najlepiej wyjasni¢ EUIPO zamiary,
ktorymi kierowal sie przy zgloszeniu tego znaku towarowego, i przedstawi¢ dowody mogace go
przekonaé, ze mimo istnienia obiektywnych okolicznoséci intencje te byly prawowite [zob. podobnie
wyrok z dnia 5 maja 2017 r., Paypal/EUIPO — Hub Culture (VENMO), T-132/16, niepublikowany,
EU:T:2017:316, pkt 51-59; podobnie i analogicznie wyrok z dnia 9 listopada 2016 r., Birkenstock
Sales/EUIPO (Przedstawienie motywu krzyzujacych sie falowanych linii), T-579/14, EU:T:2016:650,
pkt 136].

To wlasnie w $wietle powyzszych rozwazan nalezy zbadaé poszczegélne zarzuty szczegétowe skarzacej
podniesione w ramach zarzutu pierwszego, ktéry sklada sie zasadniczo z szesciu czesci.

- W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu pierwszego, dotyczacej blednego zastosowania zasad
dotyczacych oceny zlej wiary

W ramach pierwszej czesci zarzutu pierwszego skarzaca zarzuca Izbie Odwotawczej, po pierwsze, ze
nie dokonala ona calosciowej oceny wszystkich istotnych okolicznosci niniejszej sprawy. Izba
Odwotawcza nieslusznie skupita sie na jednym aspekcie, a mianowicie na korzysci administracyjnej
wynikajacej z braku koniecznosci udowodnienia rzeczywistego uzywania znaku towarowego, ktérego
zgloszenie zostalo powtdrzone, i pomineta liczne inne wazne powody, na ktére skarzaca powolywata sie
w celu uzasadnienia strategii dokonywania zgloszen znaku towarowego.

Po drugie, skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, ze ta stwierdzita w pkt 66 zaskarzonej decyzji, iz kazde
powtérne zgloszenie znaku towarowego oznacza automatycznie dokonanie zgloszenia w zlej wierze.
Jest to za§ sprzeczne z zasadami zawartymi w wyroku z dnia 13 grudnia 2012 r,
pelicantravel.com/OHIM - Pelikan (Pelikan) (T-136/11, niepublikowanym, EU:T:2012:689), i w opinii
rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (C-529/07,
EU:C:2009:148). Po trzecie, skarzaca uwaza, ze Izba Odwotawcza blednie wskazata w pkt 79
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zaskarzonej decyzji, iz skarzaca ,przyznala [...] réwniez, ze korzy$¢ z [jej] strategii polega na tym, ze
skarzaca nie musi udowadnia¢ rzeczywistego uzywania [spornego] znaku towarowego w ramach
postepowania w sprawie sprzeciwu”. Zdaniem skarzacej dowody wskazuja na to, ze jedna z korzysci
zwigzanych z jej praktyka w zakresie zglaszania znakéw towarowych moze by¢ wydajnosé
administracyjna, ale nie jest to powdd gléwny, ani nawet istotny.

EUIPO i interwenient kwestionuja zasadno$¢ tej czesci zarzutu.

W celu zbadania zasadnosci argumentacji przedstawionej w ramach pierwszej czesci zarzutu
pierwszego nalezy w pierwszej kolejnosci przypomnie¢, jakie zasady reguluja prawo unijnych znakéw
towarowych, oraz zasade dotyczaca dowodu uzywania tych znakéw towarowych. W tym wzgledzie, po
pierwsze, nalezy zauwazy¢, jak uczynila to Izba Odwolawcza w pkt 29 zaskarzonej decyzji, ze
z motywu 2 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie motyw 3 rozporzadzenia 2017/1001) wynika
w istocie, iz rozporzadzenie nr 207/2009 ma na celu zapewnienie niezakl6conej konkurencji. Ponadto
orzeczono juz, ze prawo znakow towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakidconej
konkurencji, ktérego ustanowienie i utrzymanie jest celem traktatu, oraz ze prawa i uprawnienia
przystugujace wlascicielowi unijnego znaku towarowego nalezy analizowac z uwzglednieniem tego celu
(zob. podobnie wyrok z dnia 6 maja 2003 r., Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, pkt 48 i przytoczone
tam orzecznictwo).

Po drugie, jak zasadniczo podkreslita Izba Odwotawcza w pkt 31 i 32 zaskarzonej decyzji, o ile z art. 9
ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 9 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001) wynika, ze
rejestracja unijnego znaku towarowego przyznaje wlascicielowi prawo wylaczne do tego znaku, o tyle
z motywu 10 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie motyw 24 rozporzadzenia 2017/1001) wynika, ze
ochrona unijnych znakéw towarowych oraz ochrona, przed nimi, wszystkich znakéw zarejestrowanych
wczesniej jest uzasadniona jedynie w zakresie, w jakim te znaki towarowe sg rzeczywiscie uzywane.
Unijny znak towarowy, ktéry nie jest uzywany, moéglby bowiem utrudnia¢ konkurencje poprzez
ograniczenie zakresu oznaczen, ktére moga by¢ zarejestrowane przez inne podmioty jako znaki
towarowe, i pozbawienie konkurentéw mozliwosci korzystania z takiego lub podobnego znaku w toku
wprowadzania na rynek wewnetrzny towaréw lub ustug identycznych z oznaczonymi danym znakiem
lub do nich podobnych. W konsekwencji nieuzywanie unijnego znaku towarowego moze réwniez
ogranicza¢ swobodny przeplyw towaréw i swobodne $wiadczenie ustug (zob. podobnie wyrok z dnia
19 grudnia 2012 r., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 32).

Po trzecie, co sie tyczy rzeczywistego uzywania unijnego znaku, nalezy przypomnie¢, ze zgodnie
z art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 18 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001), ,[jlezeli
w okresie pieciu lat od rejestracji unijny znak towarowy nie byl przez uprawnionego rzeczywiscie
uzywany w Unii Europejskiej w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany, lub
jezeli takie uzywanie bylo zawieszone przez nieprzerwany okres pigciu lat, unijny znak towarowy
podlega sankcjom przewidzianym w tym rozporzadzeniu, chyba ze istnieja usprawiedliwione powody
jego nieuzywania”.

Dodatkowo w my$l art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia 2017/1001] ,[w]ygasniecie prawa wtasciciela unijnego znaku towarowego stwierdza si¢
na podstawie wniosku do [EUIPO] lub roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia,
w wypadku gdy w okresie pieciu lat znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany w Unii w odniesieniu
do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, i ze [gdy] nie istnieja usprawiedliwione
powody nieuzywania”.

W tym wzgledzie art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 58 ust. 2 rozporzadzenia
2017/1001) przewiduje, ze ,[w] przypadku gdy podstawy stwierdzenia wygasniecia praw istnieja jedynie
w odniesieniu do niektérych towaréw lub ustug, dla ktérych unijny znak towarowy jest zarejestrowany,
stwierdza sie wygasniecie prawa wlasciciela jedynie w odniesieniu do tych towaréw lub ustug”.
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Ratio legis wymogu, zgodnie z ktérym znak towarowy musi by¢ rzeczywiscie uzywany, by by¢
chronionym prawem Unii, zasadza sie na okolicznosci, ze wpisania unijnego znaku towarowego do
rejestru EUIPO nie mozna przyrownywaé¢ do zlozenia w strategicznym i statycznym depozytorium
przyznajacym bezczynnemu posiadaczowi monopol prawny na czas nieokre$lony. Przeciwnie,
wspomniany rejestr powinien odzwierciedla¢ w sposéb wierny oznaczenia, ktérych przedsiebiorstwa
uzywaja w rzeczywistoéci na rynku w celu odrdzniania swoich towaréw i ustug w obrocie
gospodarczym [zob. podobnie wyrok z dnia 15 lipca 2015 r., Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHIM
— Recticel (M), T-215/13, niepublikowany, EU:T:2015:518, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo].

Jak podkreslita Izba Odwotawcza w pkt 35 zaskarzonej decyzji, z przyblizonych w pkt 49-53 powyzej
zasad regulujacych prawo unijnych znakéw towarowych i z zasady dotyczacej dowodu uzywania
wynika, ze chociaz wlascicielowi znaku towarowego przyznano prawo wylaczne, to to prawo wylaczne
moze podlega¢ ochronie tylko wtedy, gdy po uplywie piecioletniego okresu karencji wspomniany
wlasciciel jest w stanie wykazal rzeczywiste uzywanie swojego znaku towarowego. Taki system
dokonuje wywazenia miedzy uzasadnionymi interesami wiasciciela znaku towarowego a interesami jego
konkurentéw.

W drugiej kolejnosci nalezy przypomnied, ze z orzecznictwa przytoczonego w pkt 36 powyzej wynika,
iz niewystepowanie czynnika, ktéry Trybunal lub Sad uznaly za istotny dla wykazania zlej wiary
zglaszajacego znak towarowy w szczegdlnym kontekscie rozpatrywanego przez nie sporu lub pytania
prejudycjalnego, niekoniecznie stoi na przeszkodzie stwierdzeniu zlej wiary innego zglaszajacego znak
towarowy w odmiennych okolicznosciach. Jak zostalo bowiem przypomniane w pkt 37 powyzej,
pojecie zlej wiary w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 nie moze byc¢
sprowadzone do ograniczonej kategorii szczegdlnych okolicznosci.

W trzeciej kolejnosci, o ile powtérne zgloszenia znaku towarowego nie sa zakazane, o tyle takie
zgloszenie dokonane w celu unikniecia konsekwencji braku uzywania wcze$niejszych znakéw
towarowych moze stanowi¢ istotny element mogacy dowodzi¢ zlej wiary autora tego zgloszenia (zob.
podobnie wyrok z dnia 13 grudnia 2012 r., Pelikan, T-136/11, niepublikowany, EU:T:2012:689,
pkt 27).

Wreszcie w czwartej kolejnosci nalezy przypomnie¢, jakie dowody sklonily Izbe Odwotawcza do
stwierdzenia, ze powtérne zgloszenie wcze$niejszych znakéw towarowych wskazuje na zla wiare
skarzacej.

Po pierwsze, w pkt 71 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza wskazala, ze skarzaca oparfa si¢ na
spornym znaku towarowym oraz na wczesniejszych znakach towarowych w ramach dwdéch postepowan
w sprawie sprzeciwu. Stwierdzita ona w tym wzgledzie, ze decyzje, na mocy ktérych skarzaca wygrata
sprawe w tych postepowaniach, byly oparte na spornym znaku towarowym, poniewaz w przypadku
tego znaku towarowego przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania nie bylo konieczne.

Po drugie, w pkt 72 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza zauwazyla, ze co sie tyczy ewentualnych
powodéw uzasadniajacych dokonanie nowej rejestracji tego samego znaku towarowego, skarzaca
wskazywala przed instancjami EUIPO na zmniejszenie obciazenia administracyjnego. Izba Odwolawcza
dodata w istocie, ze zgodnie ze zltozonymi podczas rozprawy w dniu 19 listopada 2018 r. zeznaniami
osoby zatrudnionej w jej spdlce skarzaca dokonywata nowych zgloszen z szeregu powoddéw, ktére
mogly ulatwi¢ jej zarzadzanie na plaszczyznie administracyjnej, lecz ze owe zgloszenia nie stanowily
powtdrzenia identycznych wnioskéw, poniewaz mialy one szerszy zakres i byly uzasadnione waznymi
wzgledami handlowymi. Ponadto Izba Odwotawcza uznala w pkt 73 zaskarzonej decyzji, ze z uwagi na
to, iz wczesniejsze znaki towarowe nie byly przedmiotem zrzeczenia, interes w dokonywaniu takich
zgloszen w celu zmniejszenia obcigzenia administracyjnego jest trudny do ustalenia z uwagi na
dodatkowy naklad pracy i zwiekszone inwestycje zwigzane z nagromadzeniem identycznych znakéw
towarowych.
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Po trzecie, w pkt 75 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza wskazata zasadniczo, ze ze zlozonych
podczas rozprawy w dniu 19 listopada 2018 r. zeznan wynika przede wszystkim, iz mozliwos¢
powotlania sie na rejestracje znaku towarowego bez konieczno$ci dowodzenia jego uzywania stanowi
dla skarzacej korzy$¢ i ze chodzi tu o aspekt znany wszystkim wlascicielom znakéw towarowych,
nastepnie, ze nie jest to jedyne uzasadnienie kolejnych zgloszen znakéw towarowych dokonywanych
przez skarzaca i wreszcie, ze jezeli przedsigbiorstwo posiada kilka znakéw towarowych o réznym
pierwszenstwie, to wciaz moze ono wnosi¢ sprzeciw wobec pézniej zgloszonego znaku na podstawie
ostatnio zgloszonego znaku, ktéry nie wymaga przedstawienia dowodu uzywania, tak aby zmniejszy¢
koszty zwigzane z przedstawieniem dowoddéw i udzialem w rozprawach w tym znaczeniu, ze
nieprzedstawianie tego dowodu jest bardziej efektywne z administracyjnego punktu widzenia.

Po czwarte, Izba Odwotawcza zauwazyla w pkt 77 zaskarzonej decyzji, ze zgodnie z zeznaniami fakt
dokonywania przez spotki zgloszen dla znakéw towarowych bedacych juz przedmiotem rejestracji
istniejacych w Unii i wlaczenia do tych nowych zgloszenn towaréw lub ustug oznaczanych
wczesniejszymi znakami towarowymi stanowi praktyke przemyslowa akceptowana w rozpatrywanym
okresie.

Po pigte, zwazywszy na kwestie wspomniane w pkt 71-78 zaskarzonej decyzji, Izba Odwotawcza
stwierdzita w pkt 79 tej decyzji, ze skarzaca celowo ponowila zgloszenie znaku towarowego
MONOPOLY w celu objecia nim réwniez towaréw i ustug, ktére byly juz oznaczane wcze$niejszymi
znakami towarowymi. Ponadto stwierdzila ona, ze skarzaca przyznala, iz korzys$¢ z tej strategii polega
na tym, ze nie musiala ona dowodzi¢ rzeczywistego uzywania spornego znaku towarowego
w postepowaniach w sprawie sprzeciwu, co bylo jednym z czynnikéw branych pod uwage przez
skarzaca przy dokonywaniu rejestracji znaku towarowego, i dodala, ze nie dostrzega zadnej innej logiki
handlowej lezacej u podstaw takiej strategii dokonywania zgloszen.

Po szoste, Izba Odwolawcza uznala w pkt 80 zaskarzonej decyzji, ze podnoszona przez skarzaca
okoliczno$¢, iz chodzilo o normalna praktyke przemystowa, wyraznie wskazuje na to, ze postuzenie sie
ta strategia bylo celowe.

Rozwazywszy wszystkie te okolicznoéci z jednej strony Izba Odwolawcza stwierdzita w pkt 81
zaskarzonej decyzji, ze zamiarem skarzacej bylo czerpanie korzysci z zasad prawa unijnych znakéw
towarowych poprzez sztuczne stworzenie sytuacji, w ktorej skarzaca nie musialaby udowadnia¢
rzeczywistego uzywania wczes$niejszych znakéw towarowych dla towaréw i ustug oznaczanych
spornym znakiem towarowym. Z drugiej strony uznala ona w pkt 82 zaskarzonej decyzji, ze
zachowanie skarzacej nalezy uzna¢ za wyplywajace z zamiaru zaklécenia i zdestabilizowania systemu
wynikajacego z tego prawa w postaci ustanowionej przez prawodawce Unii.

To zatem w $wietle elementéw przypomnianych w pkt 49-65 powyzej nalezy rozpatrywac¢ argumenty
skarzacej.

W pierwszej kolejnosci, co sie tyczy argumentu, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza btednie stwierdzila
w pkt 66 zaskarzonej decyzji, ze kazde powtérne zgloszenie unijnego znaku towarowego oznacza
automatycznie dokonanie zgloszenia w zlej wierze, nalezy go oddali¢, poniewaz wynika on z btednego
odczytania zaskarzonej decyzji. Nalezy bowiem stwierdzi¢, ze w pkt 66-70 zaskarzonej decyzji Izba
Odwotawcza ograniczylta si¢ do przypomnienia orzecznictwa majacego zastosowanie przy ocenie
ewentualnej zlej wiary wlasciciela unijnego znaku towarowego. Dopiero w pkt 71 i nast. zaskarzonej
decyzji Izba Odwotawcza zbadala okolicznosci niniejszej sprawy w $wietle orzecznictwa i stwierdzita,
ze skarzaca dzialala w zlej wierze w momencie dokonywania zgloszenia do rejestracji spornego znaku
towarowego.

Ponadto, zakladajac, ze argument skarzacej nalezy rozumie¢ w ten sposdb, iz Izbie Odwotawczej

zarzuca si¢ stwierdzenie w sposéb ogélny w zaskarzonej decyzji, ze kazde powtdrne zgloszenie jest
bezwzglednie dokonywane w zlej wierze, rowniez w takim wypadku argument ten nalezy oddalic.
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Przyjety przez Izbe Odwolawcza tok rozumowania, przedstawiony zwiezle w pkt 59-64 powyzej,
jednoznacznie wskazuje bowiem na to, ze to nie fakt ponownego zgloszenia unijnego znaku
towarowego zostal uznany za stanowiacy przejaw zlej wiary skarzacej, lecz okolicznos¢, ze dowody
zawarte w aktach sprawy wykazuja, iz skarzaca celowo zamierzala obej$¢ podstawowa zasade prawa
unijnych znakéw towarowych, a mianowicie zasade dotyczaca dowodu uzywania, z zamiarem
odniesienia korzysci kosztem réwnowagi systemu unijnych znakéw towarowych ustanowionego przez
prawodawce Unii.

W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze zaden przepis uregulowania dotyczacego unijnych znakéw
towarowych nie zakazuje ponownego zgloszenia znaku towarowego, a w zwigzku z tym dokonanie
takiego zgloszenia nie moze samo w sobie $wiadczy¢ o zlej wierze zglaszajacego, jezeli zadne inne
istotne okolicznos$ci nie zostana podniesione przez wnoszacego o uniewaznienie lub EUIPO. Nalezy
jednak stwierdzi¢, ze w niniejszym wypadku z rozwazan Izby Odwolawczej wynika, iz skarzaca
przyznala, a nawet podniosta, Ze jedna z korzysci uzasadniajacych dokonanie zgloszenia spornego
znaku towarowego byl brak koniecznosci przedstawiania dowodu rzeczywistego uzywania tego znaku
towarowego. Takie zachowanie nie moze by¢ za§ uwazane za prawnie uzasadnione, tylko powinno
zosta¢ uznane za sprzeczne z celami rozporzadzenia nr 207/2009, z zasadami regulujacymi prawo
unijnych znakéw towarowych oraz z zasada dotyczaca dowodu uzywania, do ktérych to celéw i zasad
odniesiono sie w pkt 49-55 powyzej.

W szczegélnych okolicznosciach niniejszej sprawy dokonanie przez skarzaca ponownego zgloszenia
miato bowiem na celu — zgodnie z tym, co sama przyznata — w szczegélnosci unikniecie koniecznosci
dowodzenia uzywania spornego znaku towarowego, dzieki czemu przedluzyta ona, w odniesieniu do
wczesniejszych znakéw towarowych, piecioletni okres karencji przewidziany w art. 51 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze wdrazana przez skarzaca strategia dokonywania zgloszen, majaca
na celu obejicie zasady dotyczacej dowodu uzywania znaku, nie tylko nie jest zgodna z realizowanymi
przez rozporzadzenie nr 207/2009 celami, lecz réwniez przypomina naduzycie prawa, ktdre
charakteryzuje sie¢ tym, ze po pierwsze, pomimo formalnego poszanowania przeslanek przewidzianych
w uregulowaniach Unii cel realizowany przez te uregulowania nie zostal osiggniety, a po drugie,
istnieje wola uzyskania korzysci wynikajacej ze wspomnianych uregulowan poprzez sztuczne
stworzenie przestanek wymaganych dla jej uzyskania (zob. podobnie wyrok z dnia 21 lipca 2005 r.,
Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, pkt 39 i przytoczone tam orzecznictwo).

W drugiej kolejnosci, co sie tyczy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza niestusznie
skupila sie na jednym aspekcie, a mianowicie na korzy$ci administracyjnej wynikajacej z braku
konieczno$ci udowodnienia rzeczywistego uzywania znaku towarowego, ktdérego zgloszenie zostato
powtdérzone, i pominela liczne inne wazne powody, na ktére skarzaca powolywala sie w celu
uzasadnienia strategii dokonywania zgloszen znakéw towarowych (zob. pkt 46 powyzej), nalezy
stwierdzi¢, ze w $wietle elementéw przypomnianych w pkt 59-64 powyzej nie mozna skutecznie
podnosi¢, ze Izba Odwolawcza skoncentrowala sie wylacznie na wspomnianym aspekcie.

Jak bowiem podkresla EUIPO, niezaleznie od dowoddéw ukazujacych, ze zamiarem skarzacej bylo
w  szczegélnosci unikniecie koniecznosci przedstawienia dowodu uzywania spornego znaku
towarowego, Izba Odwotawcza wzieta pod uwage inne okolicznosci. Izba Odwotawcza stwierdzila
zatem w pkt 71 i 80 zaskarzonej decyzji, ze skarzaca faktycznie odniosta korzys$¢ ze swojej strategii
dokonywania powtdérnych zgloszen w ramach dwoéch postepowan w sprawie sprzeciwu, w ktérych
unikneta konieczno$ci udowodnienia uzywania spornego znaku towarowego.

Ponadto, wbrew temu, co w niczym niepoparty sposéb skarzaca twierdzi w skardze, Izba Odwotawcza
nie pominela licznych innych powodéw przywolywanych przez skarzaca w celu uzasadnienia jej
strategii dokonywania zgloszen znakéw towarowych. Jak wynika z pkt 61-64 zaskarzonej decyzji, Izba
Odwotawcza zbadala i uznata za wiarygodne wyjasnienia skarzacej, zgodnie z ktérymi w istocie miala
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ona na celu ochrone znaku towarowego MONOPOLY dla innych towaréw i ustug z mysla o $ledzeniu
rozwoju technologii i poszerzeniu swojej dzialalno$ci. Z tego powodu Izba Odwolawcza nie
uniewaznila prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw i uslug nieobjetych
wczesniejszymi znakami towarowymi. Jednakze, jak stusznie podnosi EUIPO, Izba Odwotawcza nie
orzekla, ze wyjasnienia te moga uzasadnia¢ dokonanie zgloszenia spornego znaku towarowego
w odniesieniu do towaréw i ustug identycznych z towarami i uslugami oznaczanymi wcze$niejszymi
znakami towarowymi. W tym wzgledzie w pkt 72-74 zaskarzonej decyzji uznala ona w szczegélnosci,
ze podnoszone zmniejszenie obciazenia administracyjnego wynikajace ze zgloszenia spornego znaku
towarowego jest trudne do pogodzenia z dodatkowymi kosztami i obcigzeniami administracyjnymi
zwigzanymi z utrzymaniem wczesniejszych znakéw towarowych.

Wynika stad, ze nie mozna uwzgledni¢ argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza nie
dokonala calo$ciowej oceny wszystkich istotnych okoliczno$ci niniejszej sprawy, poniewaz nieslusznie
skupila sie ona na jednym aspekcie.

Wreszcie w trzeciej kolejnosci nalezy oddali¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym w istocie Izba
Odwolawcza blednie wskazala w pkt 79 zaskarzonej decyzji, ze skarzaca przyznala, iz jedyna korzyscia
plynaca z jej praktyki dokonywania zgloszen bylo unikniecie koniecznosci udowadniania rzeczywistego
uzywania znaku towarowego w ramach postepowan w sprawie sprzeciwu (zob. pkt 47 powyzej). W tym
wzgledzie wystarczy stwierdzi¢, ze z pkt 75, 76 i 79 zaskarzonej decyzji jasno wynika, iz Izba
Odwotawcza podkreslita, ze chodzi wytacznie o jedna z korzysci lub jedno z uzasadnien przyjetej przez
skarzaca strategii dokonywania zgloszen. Izba Odwotawcza wyraznie wskazala zreszta w pkt 76
zaskarzonej decyzji, iz ,fakt, ze zgloszenie nie jest wylacznie uzasadnione tym, iz nie ma potrzeby
przedstawiania dowodu rzeczywistego uzywania znaku towarowego, i ze w gre wchodza inne wzgledy,
nie powoduje sam w sobie, iz taka strategia jest akceptowalna”.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy oddali¢ pierwsza cze$¢ zarzutu pierwszego.

— W przedmiocie drugiej czesci zarzutu pierwszego, dotyczacej braku jakiejkolwiek szkody wynikajgcej
z dziatalnosci skarzgcej

W ramach drugiej czesci zarzutu pierwszego skarzaca podnosi, po pierwsze, ze nie odniosla ze swego
zachowania zadnej korzysci, jesli chodzi o uzyskanie lub posiadanie znaku towarowego, do ktérego nie
przystuguja jej zadne prawa. Po drugie, skarzaca podkresla, iz gra planszowa ,Monopoly” jest tak
stynna, ze twierdzenie, iz nie uzywata ona znaku towarowego MONOPOLY do gier, byloby dziwaczne.
Podnosi ona, Ze zmuszanie jej do udowodnienia uzywania tego znaku towarowego dla gier planszowych
w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku pociaga za soba znaczne koszty. Po
trzecie, skarzaca twierdzi, ze gdyby zaskarzona decyzja zostala potwierdzona, doprowadzitoby to do
zasypania Wydzialu Uniewaznien EUIPO sprawami, w ktérych zla wiara bytaby podnoszona przy
kazdym powtdérnym zgloszeniu znaku towarowego oznaczajacego identyczne lub podobne towary lub
ustugi. Wreszcie, po czwarte, w kwestii rozpatrywania szkody skarzaca podnosi, ze w zaskarzonej
decyzji nie dokonano ustalenia co do istnienia rzeczywistej szkody, bowiem decyzja ta zawiera jedynie
dorozumiane stwierdzenie, ze szkoda moglaby teoretycznie wynika¢ z potencjalnego przedluzenia
piecioletniego okresu karencji. Zdaniem skarzacej taka teoretyczna szkoda nie powinna jednak
w zadnym wypadku prowadzi¢ do wniosku, ze dziatala ona w spos6b noszacy znamiona oszustwa.

EUIPO i interwenient kwestionuja zasadno$¢ tej czesci zarzutu.
Na wstepie nalezy oddali¢ pierwszy i czwarty z argumentéw skarzacej, zgodnie z ktérymi zasadniczo jej

zachowanie nie przysporzylo jej zadnej korzysci i nie wyrzadzilo zadnej szkody (zob. pkt 79 powyze;j).
Jak bowiem podnosi w istocie interwenient, nalezy stwierdzi¢, ze ani rozporzadzenie nr 207/2009, ani
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orzecznictwo nie dostarczaja podstaw pozwalajacych uzna¢, ze w niniejszym przypadku fakt czerpania
korzysci lub wyrzadzenia szkody jest istotny dla oceny zlej wiary skarzacej w momencie dokonywania
zgloszenia spornego znaku towarowego.

Co sie tyczy drugiego z argumentéw skarzacej, dotyczacego uzywania znaku towarowego MONOPOLY
dla gier, Izba Odwotawcza stusznie uznata w pkt 81 zaskarzonej decyzji, ze kwestia, czy skarzaca
faktycznie mogta dowie$¢ takiego uzywania, jest pozbawiona znaczenia, poniewaz w tym wypadku
ocenie podlega zamiar zglaszajacego znak towarowy. Dodatkowo i niezaleznie od powyzszego, jak
przypomina EUIPO, dowiedzione uzywanie wspomnianego znaku towarowego, o ktérym moéwi
skarzaca, dotyczy wylacznie gier planszowych, a nie wszystkich towaréw i uslug, dla ktérych sporny
znak towarowy zostal uniewazniony.

Wreszcie argument, zgodnie z ktérym gdyby zaskarzona decyzja zostala potwierdzona, Wydzial
Uniewaznien zostalby zasypany sprawami, w ktérych powotywano by sie na zla wiare, powinien zostac
oddalony jako bezskuteczny. Argument ten nie zostal w kazdym razie poparty zadna konkretna
okolicznos$cia, w zwiazku z czym stanowi zwykla spekulacje.

Wynika z tego, ze druga cze$¢ zarzutu pierwszego nalezy oddali¢.

— W przedmiocie trzeciej czesci zarzutu pierwszego, dotyczacej braku konkretnej analizy kazdego
z wezesniejszych znakéw towarowych

W ramach trzeciej cze$ci zarzutu pierwszego skarzaca, po pierwsze, podnosi, ze zgloszenie spornego
znaku towarowego w zaden sposéb nie odpowiada tradycyjnemu schematowi powtérnego zgloszenia
znaku na kilka miesiecy przed uplywem piecioletniego okresu karencji. Wedlug niej Izba Odwotawcza
popelnifa zatem blad, poniewaz pominela fakt, ze jesli spojrze¢ na daty rejestracji wcze$niejszych
znakéw towarowych nr 6 895511 i nr 8 950 776, sporny znak towarowy nie zostal zgloszony w czasie
bezposrednio poprzedzajacym uplyw piecioletniego okresu karencji, z ktérego korzystal kazdy z tych
wczesniejszych znakéw towarowych. Po drugie, skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej, ze potraktowata
zgloszenia wcze$niejszych znakéw towarowych tak, jakby chodzito w rzeczywisto$ci o jedno i to samo
zgloszenie.

EUIPO i interwenient kwestionuja zasadno$¢ tej czesci zarzutu.

Co sie tyczy pierwszego z wysuwanych przez skarzaca argumentéw, nalezy zauwazy¢, ze slusznie
podnosi ona, iz zgloszenie spornego znaku towarowego nie nastgpilo w czasie bezposrednio
poprzedzajacym uplyw okreséow karencji przystugujacych wczesniejszym znakom towarowym
nr 6895511 i nr 8950776. Wobec tego, ze wczesniejszy znak towarowy nr 6895511 zostal
zarejestrowany w dniu 21 stycznia 2009 r., a wczes$niejszy znak towarowy nr 8950776 — w dniu
2 sierpnia 2010 r., rejestracja spornego znaku towarowego przedluzyla bowiem okres karencji
dotyczacy nieuzywania w przypadku pierwszego z tych dwdch wczesniejszych znakéw towarowych
o dwa lata i dwa miesiace w odniesieniu do objetych nim ustug nalezacych do klasy 41, natomiast
w przypadku drugiego z tych znakéw, dla oznaczanych nim towaréw nalezacych do klasy 16, o blisko
osiem miesiecy.

Niemniej wbrew temu, co sugeruje skarzaca, okoliczno$¢ ta nie moze sama w sobie wystarczy¢ do
ustalenia, ze nie dzialala ona w zlej wierze w momencie dokonywania zgloszenia spornego znaku
towarowego.

W tym wzgledzie, jak podkresla zasadniczo EUIPO, niezaleznie od dlugosci przedluzenia okresu
karencji, istotny jest zamiar zglaszajacego w chwili dokonywania zgloszenia do rejestracji. Otéz nalezy
przypomnieé, ze skarzaca przyznala, a nawet utrzymywala, Ze jedna z korzysci uzasadniajacych
dokonanie zgloszenia spornego znaku towarowego bylo to, Ze nie musiala ona przedstawia¢ dowodu
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rzeczywistego uzywania spornego znaku towarowego. W rezultacie, mimo ze przediuzenie okreséw
karencji dotyczacych wcze$niejszych znakéw towarowych nie bylo szczegélnie dlugie, skarzaca
uzyskala pozadana korzys¢ polegajaca na tym, ze nie musiala dowodzi¢ uzywania znaku towarowego
MONOPOLY przez dodatkowy okres dwdch lat i dwéch miesiecy w przypadku ustug z klasy 41
objetych wczeéniejszym znakiem towarowym nr 6895511 oraz przez okres blisko o$miu miesiecy
w przypadku towaréw nalezacych do klasy 16, oznaczanych wczes$niejszym znakiem towarowym
nr 8950 776.

Co sie tyczy drugiego z argumentéw skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza potraktowata
zgloszenia wczesniejszych znakéw towarowych tak, jakby chodzito w rzeczywistosci o jedno i to samo
zgloszenie, nalezy go oddalic. Z pkt 54-62 zaskarzonej decyzji jasno bowiem wynika, Ze Izba
Odwotawcza uwzglednifa zaréwno to, ze wczesniejsze znaki towarowe oznaczaja rézne towary i ustugi,
jak i to, ze zgloszenia tych znakéw dokonano w réznym czasie.

Z powyzszego wynika, ze trzecia cze$¢ zarzutu pierwszego nalezy oddalic.

— W przedmiocie czwartej czesci zarzutu pierwszego, dotyczgcej nieuwzglednienia faktu, ze skarigca
zastosowalta praktyke, ktora jest powszechna i szeroko akceptowana

W ramach czwartej cze$ci zarzutu pierwszego skarzaca podnosi w istocie, ze Izba Odwotawcza nie
mogla uznaé, iz skarzaca dzialala w zlej wierze, gdy ponownie dokonata zgloszenia swoich
wczesniejszych znakéw towarowych, poniewaz chodzilo o powszechna i ewidentnie akceptowana
praktyke przemystowa. Dodaje ona, Ze nie mozna jej zarzucaé, iz dzialala w zlej wierze, poniewaz
dzialala ,zgodnie z opinia miejscowych adwokatéw dotyczaca dokonywanych przez nich zgloszen
w ogdlnosci”. Ponadto skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza prébowala uczyni¢ z niej przyktad, tak
aby ukaza¢, w jakim kierunku nalezalo zmieni¢ obowiazujace przepisy, co przyznala w pkt 87
zaskarzonej decyzji, w ktéorym przyznala sie do samodzielnego opracowania nowego uregulowania.
Wreszcie skarzaca twierdzi, ze gdyby zaskarzona decyzja zostala potwierdzona, to ona sama i wielu
innych wlascicieli unijnych znakéw towarowych zostaloby pozbawionych przez EUIPO ich praw
wlasnosci.

EUIPO i interwenient kwestionuja zasadno$¢ tej czesci zarzutu.

Przede wszystkim nalezy zaznaczy¢, ze przedstawiona przez skarzaca w ramach tej czesci zarzutu
argumentacja nie jest niczym poparta. Ogranicza si¢ ona w istocie do twierdzenia, ze powtérne
zgloszenie wcze$niejszych znakéw towarowych stanowi powszechna praktyke, jednak nie przedstawia
zadnego dowodu na poparcie tego twierdzenia. Niezaleznie od powyzszego nalezy stwierdzi¢, ze ani
rozporzadzenie nr 207/2009, ani orzecznictwo nie stanowia podstawy pozwalajacej wykluczy¢
ewentualna zla wiare skarzacej z tego wzgledu, ze zastosowala sie ona do powszechnej praktyki
przemystowej i dzialala zgodnie z opinig adwokatéw. Jak stusznie wskazala Izba Odwotawcza w pkt 78
zaskarzonej decyzji, sam fakt, ze inne przedsigbiorstwa moga przyjmowac okres$lona strategie
dokonywania zgloszen, niekoniecznie sprawia, ze strategia ta jest zgodna z prawem i akceptowalna.
Ponadto, jak podkre$la w istocie EUIPO, oceny, czy taka strategia jest zgodna z rozporzadzeniem
nr 207/2009, nalezy dokona¢ w $wietle okolicznosci danej sprawy. Z powyzej zawartych uwag wynika,
ze skarzaca celowo prébowala obejs¢ podstawowa zasade prawa unijnych znakéw towarowych,
a mianowicie zasade dotyczaca dowodu uzywania, aby czerpa¢ z tego korzysci kosztem réwnowagi
systemu wynikajacego z tego prawa w postaci ustanowionej przez prawodawce Unii. W konsekwencji,
o ile nic nie stoi na przeszkodzie temu, by wlasciciel unijnego znaku towarowego moéglt dokonac
powtérnego zgloszenia tego znaku, o tyle zamiar skarzacej nalezy uznaé¢ za sprzeczny z celami
rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. pkt 70 powyzej). W szczegdlnych okolicznos$ciach niniejszej sprawy
skarzaca, w celu podwazenia oceny, zgodnie z ktéra dzialala ona w zlej wierze, nie moze zatem
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skutecznie powolywaé sie — przy zalozeniu, ze dane okolicznosci zostang wykazane — ani na fakt, ze
przedsiebiorstwa powszechnie przyjmuja te sama strategie dokonywania zgloszen znakéw towarowych,
ani na fakt, ze dziatala ona zgodnie z opinia adwokatéw.

Nastepnie, co sie tyczy argumentu, zgodnie z ktérym zasadniczo Izba Odwotawcza zmienila
obowiazujace uregulowanie — co miata przyzna¢ w pkt 87 zaskarzonej decyzji — argument ten moze
zosta¢ jedynie oddalony. Jak bowiem slusznie zauwaza interwenient i wbrew temu, co twierdzi
skarzaca, Izba Odwolawcza ograniczyla si¢ do zastosowania obowiazujacych przepiséw oraz
dotychczasowego orzecznictwa i w zaden sposéb nie przyznala sie¢ do ,zmiany przepisow”. Fakt, ze
w pkt 87 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza odniosta sie do dotychczasowego orzecznictwa izb
odwolawczych przeczy zreszta niczym niepopartemu argumentowi skarzacej.

Wreszcie twierdzenie, zgodnie z ktérym, gdyby zaskarzona decyzja zostala potwierdzona, skarzaca
i bardzo wielu innych wlascicieli znakéw towarowych zostaloby pozbawionych przez EUIPO ich praw
wlasnosci, nie jest poparte zadnym konkretnym dowodem, w zwigzku z czym stanowi zwykla
spekulacje, ktéra mozna jedynie odrzucic.

Z powyzszego wynika, ze czwarta cze$¢ zarzutu pierwszego podlega oddaleniu.

— W przedmiocie pigtej czesci zarzutu pierwszego, dotyczgcej bledu popetnionego przez Izbe
Odwotawczg w zakresie uniewaznienia prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do
oznaczanych tym znakiem towaréw okreslanych jako ,powigzane’, podczas gdy towary te nie sq
identyczne z towarami oznaczanymi wczesniejszymi znakami towarowymi

W ramach piatej czesci zarzutu pierwszego skarzaca kwestionuje zasadniczo dokonana przez Izbe
Odwolawcza oceng, zgodnie z ktéra towary, ktérymi sa ,maszyny do gier; automaty [na monety]; gry
(karty do -)” oznaczane spornym znakiem towarowym z jednej strony i ,gry, zabawki” oznaczane
wczesniejszym znakiem towarowym nr 238 352 z drugiej strony, sg identyczne.

Jej zdaniem stwierdzenie identycznos$ci tych towaréw wskazuje na brak zrozumienia poszczegélnych
odnos$nych rynkéw. W szczegélnosci, jezeli chodzi o ,,automaty [na monety]” skarzaca podkresla, ze sa
one przedmiotem dziatalnosci, ktéra jest wysoce reglamentowana, i sa przeznaczone dla dorostych,
stanowigcych inna kategorie odbiorcdw niz odbiorcy, do ktérych kierowane sa zabawki lub gry
planszowe. Dodaje ona, ze w przypadku gry na automacie na monety mozna sobie postawi¢ pytanie,
czy urzadzenie to powinno by¢ uwazane za gre lub zabawke. To wlasnie z tego powodu system
zgloszen taki jak ten rozpatrywany w niniejszej sprawie nieodmiennie rodzi pytania, kiedy towary nie

wpisuja sie wyraznie w te czy w inna klase.
EUIPO i interwenient kwestionuja zasadnos$¢ tej czesci zarzutu.

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze skarzaca nie przedstawila zadnej szczegdlnej argumentacji w celu
wykazania, ze Izba Odwolawcza blednie uznala, iz ,maszyny do gier” i ,gry (karty do -)” oznaczane
spornym znakiem towarowym oraz ,gry, zabawki”, do ktérych odnosi si¢ wczesniejszy znak towarowy
nr 238352, sa identyczne. Ogranicza sie ona do przedstawienia, w niczym niepoparty sposéb,
argumentacji dotyczacej ,maszyn do gier”, ktére nie sa identyczne z ,grami” objetymi wcze$niejszym
znakiem towarowym nr 238 352.

W niniejszej sprawie nalezy przypomnieé, ze zasadniczo Izba Odwolawcza stwierdzila w pkt 60
zaskarzonej decyzji, iz ogélne okreslenia ,gry” i ,zabawki”, opisujace niektére towary oznaczane
wczesniejszym znakiem towarowym nr 238 352, obejmuja ,maszyny do gier; automaty [na monety]; gry
(karty do -)”. A zatem uznala ona, ze ,gry” i ,zabawki” objete wczesniejszym znakiem towarowym
nr 238352 oraz ,maszyny do gier; automaty [na monety]; gry (karty do -)” oznaczane spornym
znakiem towarowym sg identyczne.
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Nalezy przychyli¢ sie do tego wniosku Izby Odwolawczej.

O ile bowiem prawda jest, ze klasyfikacja towaréw i ustug dokonywana jest do celéw wylacznie
administracyjnych, wskutek czego towary i uslugi nie moga by¢ uznawane za podobne jedynie na tej
podstawie, Ze sa ujete w tej samej klasie, i nie moga by¢ uwazane za odmienne tylko z tego powodu,
ze naleza do rdéznych klas, o tyle nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem towary
moga zosta¢ uznane za identyczne, jezeli towary objete zgloszeniem znaku towarowego naleza do
bardziej ogdlnej kategorii objetej wczesniejszym znakiem towarowym [zob. wyrok z dnia 7 wrze$nia
2006 r., Meric/OHIM - Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T-133/05, EU:T:2006:247,
pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie zas, jak twierdzi EUIPO, ujete w klasie 28 towary oznaczane spornym znakiem
towarowym, ktérymi sa ,maszyny do gier”, ,automaty [na monety] i ,gry (karty do -)”, powinno sie
uzna¢ za nalezace do bardziej ogdlnej kategorii ,gier”, takze nalezacych do klasy 28, ktére sa objete
wczedniejszym znakiem towarowym nr 238 352. Oczywiste jest, ze bardzo ogdlne pojecie ,gier”
obejmuje liczne rodzaje gier, w tym oznaczone spornym znakiem towarowym gry, o ktérych mowa
powyzej. Nie mozna zatem skutecznie zarzuci¢ Izbie Odwotawczej, ze stwierdzita, iz towary, ktérymi sa
»maszyny do gier; automaty [na monety]; gry (karty do -)” oznaczane spornym znakiem towarowym
i nalezace do klasy 28 oraz ,gry” oznaczane wcze$niejszym znakiem towarowym nr 238 352 i réwniez
nalezace do klasy 28 sa identyczne.

Wreszcie bez znaczenia sa argumenty skarzacej, ze ,maszyny do gier” sa przedmiotem dziatalnosci,
ktora jest wysoce reglamentowana, i sa przeznaczone dla dorostych, stanowiacych inna kategorie
odbiorcéw niz odbiorcy, do ktérych kierowane sa zabawki lub gry planszowe. Jak bowiem stwierdzono
juz w pkt 105 powyzej, kategoria ,gier” oznaczanych wcze$niejszym znakiem towarowym nr 238 352
jest wystarczajaco szeroka, azeby obja¢ nia ,maszyny do gier”, ,automaty [na monety]” i ,gry (karty do
-)” oznaczane spornym znakiem towarowym, a w konsekwencji, aby mozna bylo uzna¢, ze wspomniane
towary objete tymi dwoma znakami towarowymi sa identyczne.

Z powyzszego wynika, ze piata czes$¢ zarzutu pierwszego nalezy oddalic.

— W przedmiocie szdstej czesci zarzutu pierwszego, dotyczgcej bledu popetnionego przez Izbe
Odwotawczg w zakresie, w jakim uznala ona, ze zachowanie skarzgcej nie pozwolito na zwiegkszenie
wydajnosci administracyjnej

W ramach szdstej czesci zarzutu pierwszego skarzaca kwestionuje oceneg, zawarta w pkt 73 zaskarzonej
decyzji, zgodnie z ktéra zasadniczo trudno bylo dostrzec, w jaki sposéb spoczywajace na niej obcigzenie
administracyjne mogloby zosta¢ zredukowane poprzez ponowne zgloszenie znaku towarowego
identycznego z wcze$niejszymi znakami towarowymi. Skarzaca w swym odczuciu przedstawila liczne
dowody, w szczegélnosci zeznania, wykazujace, ze ta praktyka pozwolila jej na zwigekszenie wydajnosci
administracyjnej, a odmienna ocena Izby Odwotawczej nie jest poparta zadnym dowodem.

EUIPO i interwenient kwestionuja zasadno$¢ tej czesci zarzutu.

W niniejszym wypadku nalezy podkresli¢, ze zawarta w pkt 73 zaskarzonej decyzji ocena opiera si¢ na
stwierdzeniu, ze skarzaca nie zrzekla si¢ zadnego ze swoich wcze$niejszych znakéw towarowych, ktére
obecnie pokrywaja sie ze spornym znakiem towarowym. Ponadto Izba Odwotawcza podkreslita, ze — co
réwniez podnosi interwenient — ,utrzymanie istniejacych identycznych znakéw towarowych wigza[to]
sie z nagromadzeniem znakéw towarowych, co wymaga dodatkowych czynnosci administracyjnych
i zwigekszonych inwestycji ze wzgledu, na przyktad, na oplaty za zgloszenie i koszty zgloszenia zwigzane
z reprezentacja prawna w przypadku kazdego ze zgloszonych i zarejestrowanych znakéw towarowych,
koszty zwigzane z przedluzeniem ochrony kazdego ze znakéw, koszty obstugi administracyjnej
w ramach przedsiebiorstwa wlasciciela i kancelarii prawnej, koszty zwiazane z monitorowaniem
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i kontrolowaniem réznych znakéw towarowych majacym na celu upewnienie sig, ze nie istnieja
identyczne lub podobne znaki towarowe, a takze koszty zwiazane z postepowaniami w sprawie
sprzeciwu wszczetymi w celu obrony kazdego z tych réznych znakéw towarowych”.

W tych okolicznosciach skarzaca nie moze skutecznie utrzymywa¢, ze Izba Odwotawcza dokonata
zawartej w pkt 73 zaskarzonej decyzji oceny, nie dysponujac zadnym dowodem i opierajac sie
wylacznie na jej wlasnym przekonaniu.

Co sie tyczy argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym przedstawila ona dowody potwierdzajace
wydajno$¢ administracyjna uzyskana w zwigzku ze zgloszeniem spornego znaku towarowego, nalezy
stwierdzi¢, ze argument ten nie zostal w zaden sposéb udokumentowany. Skarzaca ogranicza sie
bowiem do wskazania, po pierwsze, ze zgloszenie spornego znaku towarowego ,bylo sposobem, w jaki
skarzaca zarzadzala swoim olbrzymim portfelem znakéw towarowych”, a po drugie, ze uzywa
skomputeryzowanego systemu rejestracji, w zwigzku z czym wprowadzenie dodatkowego znaku
towarowego do tego systemu nie jest uciazliwe pod wzgledem administracyjnym.

Wreszcie, co sie tyczy argumentu, zgodnie z ktérym w ramach rozpatrywanej oceny Izba Odwolawcza
nie wzieta pod uwage znaczenia kwestii przyslugujacego wcze$niejszym znakom towarowym
pierwszenstwa, kiedy ich wtasciciel podejmuje decyzje co do ewentualnego przedluzenia ich rejestracji,
mozna go jedynie oddali¢, poniewaz jest on pozbawiony znaczenia z punktu widzenia, czy ponowne
zgloszenie znaku towarowego identycznego z wcze$niejszymi znakami towarowymi pozwalalo na
zmniejszenie spoczywajacego na skarzacej obciazenia administracyjnego.

Jak wynika z powyzszych rozwazan, nalezy oddali¢ szésta cze$¢ zarzutu pierwszego, a co za tym idzie —
zarzut pierwszy w calosci.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia prawa do rzetelnego procesu

W ramach zarzutu drugiego skarzaca zarzuca Izbie Odwotawczej, po pierwsze, naruszenie
przystugujacego jej prawa do rzetelnego procesu, poniewaz Izba Odwotawcza oparla swoja ocene,
z naruszeniem prawa do bezstronnego postepowania, na niektérych aspektach sporu, ktére nie zostaly
przedstawione skarzacej, po drugie, orzeczenie w charakterze sadu pierwszej instancji, przez co
skarzaca zostala pozbawiona jednego poziomu odwolawczego, a po trzecie, uwzglednienie innych
spraw dotyczacych wczesniejszych znakéw towarowych bez poinformowania o tym skarzace;j.

EUIPO i interwenient kwestionuja zasadno$¢ niniejszego zarzutu.

Na wstepie w odniesieniu do podnoszonego przez skarzaca naruszenia prawa do rzetelnego procesu
nalezy przypomnie¢, Ze zgodnie z orzecznictwem stosowanie do postepowan przed izbami
odwotawczymi EUIPO prawa do rzetelnego procesu jest wykluczone, poniewaz postepowania te maja
charakter administracyjny, a nie sadowy [zob. podobnie wyroki: z dnia 12 grudnia 2014 r., Comptoir
d’Epicure/OHIM — A-Rosa Akademie (da rosa), T-405/13, niepublikowany, EU:T:2014:1072, pkt 71;
z dnia 3 maja 2018 r., Raise Conseil/EUIPO - Raizers (RAISE), T-463/17, niepublikowany,
EU:T:2018:249, pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo]. Z powyzszego wynika, ze zarzut drugi
skarzacej w zakresie, w jakim dotyczy naruszenia prawa do rzetelnego procesu, nalezy oddali¢ jako
bezzasadny.

Zarzut drugi nalezy oddali¢ réwniez przy zalozeniu, ze nalezy go interpretowa¢ w ten sposéb, ze

skarzaca powoluje si¢ na naruszenie przyslugujacego jej prawa do bycia wystuchang na podstawie
art. 75 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 94 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001).
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W tym wzgledzie warto przypomnie¢, ze zgodnie z art. 75 rozporzadzenia nr 207/2009 decyzje EUIPO
opieraja si¢ wylacznie na podstawach lub materiale dowodowym, co do ktérych strony miaty mozliwos¢
przedstawienia swoich uwag. Przepis ten stanowi szczegélne zastosowanie ogdlnej zasady ochrony
prawa do obrony, ustanowionej ponadto w art. 41 ust. 2 lit. a) Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej, zgodnie z ktéra adresaci decyzji organéw publicznych, ktéra oddzialuje na ich interesy,
powinni by¢ w stanie skutecznie przedstawi¢ swoje stanowisko [zob. wyrok z dnia 8 lutego 2013 r.,
Piotrowski/OHIM (MEDIGYM), T-33/12, niepublikowany, EU:T:2013:71, pkt 16 i przytoczone tam
orzecznictwo].

Przewidziane w art. 75 rozporzadzenia nr 207/2009 prawo do bycia wystluchanym rozciaga si¢ na
wszystkie okolicznosci stanu faktycznego lub prawnego, ktdére stanowia podstawe decyzji, ale nie na
ostateczne stanowisko, ktére organ administracji ma zamiar zaja¢ (zob. postanowienie z dnia
8 wrze$nia 2015 r.,, DTL Corporacion/OHIM, C-62/15 P, niepublikowany, EU:C:2015:568, pkt 45
i przytoczone tam orzecznictwo).

Nalezy doda¢, ze w niniejszej sprawie, co zasadniczo podnosza zaré6wno EUIPO, jak i interwenient,
z przebiegu postepowania przed instancjami EUIPO wynika, iz strony mialy mozliwo$¢ debatowania
na temat roznych aspektéw niniejszej sprawy. I tak w dniu 12 listopada 2018 r. skarzaca zlozyta
zeznania. Rozprawa przed Izba Odwotawcza odbyla sie w dniu 19 listopada 2018 r. W dniu
21 stycznia 2019 r. interwenient przedstawil uwagi dotyczace protokolu i sedna ustnego etapu
postepowania, w ktérych wniést o nieuwzglednienie wspomnianych zeznan i na ktére skarzaca
odpowiedziala w dniu 22 lutego 2019 r.

Tymczasem trzeba stwierdzi¢, ze skarzaca nie wykazala, iz zostala pozbawiona mozliwosci
wypowiedzenia si¢ w przedmiocie niektérych aspektéw sporu, na ktérych Izba Odwolawcza oparta
swoje ostateczne stanowisko. W konsekwencji nie mozna uwzgledni¢ argumentu skarzacej —
niezaleznie od jego malo popartego charakteru — Ze nie zostala ona konkretnie przestuchana
w przedmiocie niektérych aspektéw sporu.

Wreszcie niezaleznie od powyzszego z orzecznictwa wynika, ze prawo do obrony zostaje naruszone
z powodu uchybien proceduralnych tylko wtedy, gdy te uchybienia mialy konkretny wplyw na
mozliwo$§¢ obrony zainteresowanych przedsiebiorstw. Wobec powyzszego nieposzanowanie
obowigzujacych przepiséw, ktérych celem jest ochrona prawa do obrony, moze prowadzi¢ do uchybien
w postepowaniu administracyjnym tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, ze to postgpowanie mialoby
inny wynik, gdyby te przepisy nie zostaly naruszone [zob. wyrok z dnia 12 maja 2009 r., Jurado
Hermanos/OHIM (JURADO), T-410/07, EU:T:2009:153, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie za$ skarzaca nie przedstawia zadnej okoliczno$ci faktycznej ani nie wysuwa
zadnego argumentu mogacego wykazaé, ze gdyby Izba Odwolawcza zwrécita sie do niej o zajecie
stanowiska w przedmiocie niektérych aspektéw sporu, postepowanie administracyjne mogloby
zakonczy¢ sie inaczej. Skarzaca nie dostarcza zadnych informacji na temat mozliwosci obrony, ktérych
zostala pozbawiona, ani okolicznosci, ktére by przedstawila lub podniosta, gdyby miala mozliwos¢
ustosunkowania sie do pytan, ktére jej zdaniem powinny byly zosta¢ jej zadane.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy oddali¢ zarzut drugi, a tym samym skarge w calosci, bez

koniecznosci wypowiadania si¢ w  przedmiocie argumentu interwenienta podnoszacego
niedopuszczalno$¢ niektdrych zatacznikéw przedstawionych przez skarzaca przed Sadem.

W przedmiocie kosztow
Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony przeciwnej,

strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem EUIPO
i interwenienta — obciazy¢ ja kosztami postepowania.
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127 Interwenient wnidst ponadto o nakazanie skarzacej zwrotu kosztéw poniesionych przez niego
w zwiazku z postepowaniem przed izba odwotawcza EUIPO. W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze
zgodnie z art. 190 § 2 regulaminu postepowania niezbedne koszty poniesione przez strony w zwiazku
z postepowaniem przed izba odwolawcza uznaje si¢ za koszty podlegajace zwrotowi. W konsekwencji
nalezy uwzgledni¢ zadanie interwenienta majace na celu nakazanie skarzacej zwrotu niezbednych
kosztéw poniesionych przez niego w zwigzku z postgpowaniem przed Druga Izba Odwotawcza
EUIPO.

Z powyzszych wzgledéw
SAD (sz6sta izba w skladzie powigekszonym)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Hasbro, Inc., zostaje obciagzona kosztami postepowania, w tym kosztami poniesionymi przez

Kreativni Dogadaji d.o.o. w zwiazku z postepowaniem przed Druga Izba Odwotawcza Urzedu
Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO).

Marcoulli Frimodt Nielsen Schwarcz

Iliopoulos Norkus
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Podpisy
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