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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (dziewiata izba)

z dnia 23 wrze$nia 2020 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zgloszenie tréjwymiarowego
unijnego znaku towarowego — Ksztalt Zdzbla trawy w butelce — Wczesniejszy tréjwymiarowy krajowy
znak towarowy — Rzeczywiste uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego — Artykul 15 ust. 1 oraz
art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 18 ust. 1 oraz art. 47 ust. 2 i 3
rozporzadzenia (UE) 2017/1001] — Charakter uzywania — Zmiana charakteru odrézniajacego —
Uzywanie facznie z innymi znakami towarowymi — Przedmiot ochrony — Wymog jasnosci
i precyzyjnosci — Wymog zgodnosci opisu z przedstawieniem — Decyzja wydana w nastepstwie
stwierdzenia przez Sad niewaznos$ci wczesniejszej decyzji — Odeslanie do podstaw uzasadnienia
wczesniejszej decyzji, ktorej niewaznos¢ stwierdzono — Obowiazek uzasadnienia

W sprawie T-796/16

CEDC International sp. z o.0., z siedziba w Obornikach Wielkopolskich (Polska), ktéra reprezentuje
M. Siciarek, adwokat,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktdry reprezentuja D. Walicka
i V. Ruzek, w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

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

Underberg AG, z siedziba w Dietlikon (Szwajcaria), ktéra reprezentuje adwokat A. Renck,
majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 29 sierpnia 2016 r.
(sprawa R 1248/2015-4) dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy CEDC International
a Underberg,

SAD (dziewiata izba),
w skladzie: M.]. Costeira, prezes, D. Gratsias i M. Kancheva (sprawozdawczyni), sedziowie,

sekretarz: A. Juhdsz-T6th, administratorka,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 11 listopada 2016 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu
24 lutego 2017 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona przez interwenienta w sekretariacie Sadu w dniu
8 marca 2017 r.,

zwazywszy na decyzje o zawieszeniu postepowania z dnia 29 maja 2017 r.,
zwazywszy na decyzje o podjeciu postepowania z dnia 12 sierpnia 2019 r.,

zwazywszy na $rodki organizacji postepowania z dnia 10 grudnia 2019 r. i odpowiedzi stron zlozone
w sekretariacie Sadu w dniach 23 grudnia 2019 r. i 9 stycznia 2020 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 lutego 2020 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok'

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 1 kwietnia 1996 r. interwenient, spétka Underberg AG, dokonal w Urzedzie Unii Europejskiej
ds. Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia unijnego znaku towarowego na podstawie
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem 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, zastapionym nastepnie 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 przestawione ponizej oznaczenie
trojwymiarowe:

)

/
\ g

Temu przedstawieniu zgloszonego znaku towarowego towarzyszyl nastepujacy opis: ,Przedmiotem
znaku towarowego jest zielonobrazowe zdzblo trawy w butelce, przy czym dlugos¢ zdzbla wynosi
w przyblizeniu trzy czwarte wysokosci butelki”.

1 Ponizej zostaly odtworzone jedynie te punkty wyroku, ktérych publikacje Sad uznal za wskazana.
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Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza w szczegélnosci do klasy 33 Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujagcemu opisowi: ,alkohole
wysokoprocentowe”.

Zgloszenie znaku towarowego nr 33266 zostalo opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw
Towarowych nr 51/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r.

W dniu 15 wrze$nia 2003 r. Przedsiebiorstwo Polmos Bialystok (Spétka Akcyjna) — ktére w wyniku
przejecia w dniu 27 lipca 2011 r. zostalo polaczone ze skarzaca, CEDC International sp. z o.0., ktéra
tym samym wstapila w jego miejsce do postepowania — wniosto, na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94 (nastepnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009, obecnie art. 46 rozporzadzenia 2017/1001),
sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla towaréw wskazanych w pkt 4 powyze;j.

Sprzeciw zostal w szczegélnosci oparty na przedstawionym ponizej wczesniejszym francuskim
tréjwymiarowym znaku towarowym, zgltoszonym w dniu 18 wrze$nia 1995 r., zarejestrowanym w dniu
18 kwietnia 1997 r. pod numerem 95588457 oraz przedtuzonym w dniach 9 czerwca 2005 r. i 13 lipca
2015 r. (po przeniesieniu na skarzaca w dniu 28 pazdziernika 2011 r.) dla ,napojéw alkoholowych”
nalezacych do klasy 33 porozumienia nicejskiego:

Temu przedstawieniu francuskiego tréjwymiarowego znaku towarowego towarzyszyl nastepujacy opis:
»Znak towarowy sklada sie z butelki w ksztalcie przedstawionym powyzej, z umieszczonym prawie po
przekatnej w jej wnetrzu zdzblem trawy”.

[...]

W uzasadnieniu sprzeciwu powotano sie na podstawy okreslone, po pierwsze, w art. 8 ust. 1 lit. a) i b)
rozporzadzenia nr 40/94 [nastepnie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 207/2009, obecnie
rozporzadzenia 2017/1001] w odniesieniu do wcze$niejszego francuskiego tréjwymiarowego znaku
towarowego nr 95588457 przedstawionego w pkt 7 powyzej, po drugie, w art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94 [nastepnie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, obecnie rozporzadzenia 2017/1001]
w odniesieniu do tego samego znaku towarowego oraz do zarejestrowanych znakéw wskazanych
w pkt 9 powyzej, oraz po trzecie, w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 [nastepnie art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr  207/2009, obecnie rozporzadzenia 2017/1001] w  odniesieniu do
niezarejestrowanych oznaczernn wspomnianych w pkt 9 powyzej.

[...]
Wyrokiem z dnia 11 grudnia 2014 r., CEDC International/ OHIM - Underberg (Ksztalt Zdzbta trawy

w butelce) (T-235/12, zwanego dalej ,wyrokiem stwierdzajacym niewazno$¢”, EU:T:2014:1058), Sad
stwierdzil niewazno$¢ pierwszej decyzji.
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Na wstepie Sad zauwazyl, ze skarzaca zakwestionowala ustalenia i oceny EUIPO dotyczace ogétu
podstaw sprzeciwu, a wiec podstaw z art. 8 ust. 1 lit. a) oraz art. 8 ust. 3 i 4 rozporzadzenia
nr 207/2009, ale ze niemniej jednak skarzaca wskazala, iz ogranicza swoja argumentacje do ustalen
Izby Odwotawczej dotyczacych oceny przedstawionych przez niag dowodéw uzywania, gdyz ustalenia te
w podobny sposéb odnosza sie do wszystkich podstaw sprzeciwu (wyrok stwierdzajacy niewazno$¢,
pkt 29).

[...]

Decyzja z dnia 29 sierpnia 2016 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) w sprawie R 1248/2015-4
Czwarta Izba Odwotawcza EUIPO oddalita odwolanie.

W szczegdlnosci Izba Odwolawcza uznata, ze nawet gdyby skorzystala z przystugujacych jej uprawnien
dyskrecjonalnych w celu uwzglednienia na korzy$¢ skarzacej dowodéw przedstawionych
z op6znieniem, dowody te w zaden spos6b nie zmieniaja jej wczeéniejszej decyzji, zgodnie z ktéra
skarzaca nie udowodnita charakteru uzywania, a tym samym rzeczywistego uzywania wcze$niejszego
francuskiego tréjwymiarowego znaku towarowego zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 207/2009 (obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporzadzenia 2017/1001) (pkt 35 zaskarzonej decyzji).

Na wstepie Izba Odwotawcza zauwazyla, ze zakres ochrony znaku towarowego jest okreslony przez
graficzne przedstawienie tego znaku w postaci, w jakiej zostal on przedlozony, a nie przez
przedstawiony przez skarzaca opis znaku towarowego. Dodata ona, ze opis znaku towarowego musi
okresla¢ to, co mozna dostrzec na przedstawieniu znaku towarowego, oraz ze zakres ochrony nie
podlega rozszerzeniu wskutek mozliwej interpretacji tego, do czego zmierzal zglaszajacy poprzez to
przedstawienie, lub co mial na mysli. W niniejszej sprawie Izba Odwotawcza zauwazyla, ze
przedstawienie graficzne wczesniejszego francuskiego tréjwymiarowego znaku towarowego ukazuje
wykorzystywana powszechnie butelke z przechodzaca ukosnie przez jej korpus linia zaczynajaca sie
z lewej strony butelki tuz pod szyjka i konczaca na dolnej krawedzi butelki; linia przedstawiona jako
stala cze$¢ korpusu butelki jest prosta linia uko$na i niczym wiecej, a opis przedstawiony przez
skarzaca w zaden spos6b nie zmienia tego stwierdzenia, poniewaz zakres ochrony znaku towarowego
nie jest definiowany zamiarem skarzacej w chwili dokonywania zgloszenia znaku towarowego (pkt 38
i 39 zaskarzonej decyzji).

Izba Odwotawcza stwierdzila, ze zaden z dowodéw przedstawionych w pierwszej instancji nie ukazywat
znaku towarowego w zarejestrowanej postaci, to znaczy w postaci, w jakiej zostal on przedstawiony
graficznie w rejestrze. Zadna z butelek nie ukazywata nieprzerwanej ukosnej linii, a tym bardziej takiej
samej linii jak linia stanowiaca czes¢ wczesniejszego znaku towarowego; linia ta nie byla umieszczona
na zewnetrznej powierzchni jednej z przedstawionych butelek i nie byla widoczna na samej etykiecie
ani poprzez nia i niemozliwe bylo dostrzezenie tego, co moglo znajdowac sie w butelce za etykieta,
poniewaz ta nieprzejrzysta etykieta pokrywala prawie cala powierzchnie butelki. Izba Odwolawcza
dodala, ze skarzaca przedstawila przed nia dodatkowe dowody, obejmujace butelki, z ktérych niektére
sa opatrzone nieczytelnymi etykietami, a inne opatrzone etykietami z napisem ,zubréwka bison
vodka”, ale ze wszystkie butelki, jak te przedstawione w pierwszej instancji, sa opatrzone nieprzejrzysta
etykieta, uniemozliwiajaca zobaczenie, co znajduje si¢ za nig, i nie ukazuja linii ukosnej stanowiacej
cze$¢ wcezesdniejszego znaku towarowego na zewnetrznej powierzchni butelki lub przecinajacej sama
etykiete. Co sie tyczy dowodéw przedstawionych z opdznieniem, a w szczegdlnosci zalaczonych do
oswiadczenia K. fotografii butelki opatrzonej etykieta z napisem ,zubréwka bison vodka”
i przedstawionej tym razem nie tylko na ujeciu z przodu, ale réwniez na ujeciach z tylu i z obu
bokéw, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze na ujeciach bocznych zamieszczonych na kazdej fotografii
mozna zauwazy¢ nieprzerwana wydluzona linie i ze cho¢ réznia sie¢ one nieznacznie na obu
fotografiach, linie te pod zadnym wzgledem nie sg identyczne z prosta ukos$na linia stanowiaca cze$¢
wczesniejszego znaku towarowego: na przyklad nie zajmuja one tej samej pozycji, sa znaczenie
dluzsze, nie zaczynaja si¢ w tym samym miejscu w dolnej czesci butelki i nie sa calkowicie proste
(pkt 40-42 zaskarzonej decyzji).
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Izba Odwolawcza uznala, ze to ukazane przez skarzaca uzywanie nie jest uzywaniem znaku
towarowego w postaci, w jakiej zostal on zarejestrowany, ani nie jest takze uzywaniem w postaci
réznigcej sie w elementach, ktére nie zmieniaja odrdézniajacego charakteru znaku w postaci, w jakiej
znak ten zostal zarejestrowany, w rozumieniu art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporzadzenia
nr 207/2009 [obecnie art. 18 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporzadzenia 2017/1001]. W tym wzgledzie
wziela ona pod uwage okolicznos$¢, ze wezesdniejszy francuski znak towarowy jako taki ma raczej stabo
odrézniajacy charakter, poniewaz sklada si¢ on z powszechnie wykorzystywanej butelki ze zwykta
prosta linia umieszczona w szczegdlnej pozycji i o szczegdlnej dlugosci, a w rzeczywistosci w ramach
calo$ciowego wrazenia to wlasnie ta linia oraz jej umiejscowienie i szczegdlna dlugos¢ sprawiaja, ze
znak towarowy jest nieznacznie odrézniajacy. A zatem zakres ochrony wcze$niejszego znaku
towarowego okres$lony poprzez jego przedstawienie graficzne jest bardzo slaby i w konsekwencji
posta¢ rézniaca sie¢ w sposéb przedstawiony w przedlozonych dowodach w zaden spos6b nie stanowi
uzywania wcze$niejszego znaku towarowego. Izba Odwotawcza podkreslita réwniez, ze wyjasnienie
skarzacej, zgodnie z ktérym to, co znajduje si¢ w butelkach przedstawionych w przedlozonych
dowodach, jest zdzblem trawy, ktére jest istotna cecha jej wodki marki ZUBROWKA, nie przemawia
na jej korzy$¢ i wcale nie jest istotne, poniewaz wcze$niejszy francuski znak towarowy nie chroni
koncepcji Zdzbta trawy w butelce (pkt 43—45 zaskarzonej decyzji).

Izba Odwolawcza doszla do wniosku, ze nawet przy uwzglednieniu dowodéw przedstawionych po raz
pierwszy w postepowaniu przed nia skarzaca nie wykazala charakteru uzywania wcze$niejszego
francuskiego tréjwymiarowego znaku towarowego, co jest wymogiem koniecznym do dowiedzenia
rzeczywistego uzywania tego wcze$niejszego znaku towarowego zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 207/2009. Izba Odwotawcza wywiodla na tej podstawie, ze z samego tego powodu
nie ma koniecznosci dalszego badania dowodéw przedstawionych z opdznieniem i rozwazenia, czy
nalezy uwzgledni¢ te dowody w calosci. Jej zdaniem nie zmienia to faktu, ze sprzeciw oparty na
wcze$niejszym francuskim tréjwymiarowym znaku towarowym i podstawach okre$lonych w art. 8
ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 207/2009 podlega oddaleniu. Co si¢ tyczy pozostalych podstaw
sprzeciwu i pozostalych powolanych wczesniejszych praw, Izba Odwolawcza ,wyraznie od[eslata] do
rozumowania zawartego w decyzji z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie R 2506/2010-4”. Stwierdzita ona,
ze sprzeciw zostaje oddalony w odniesieniu do wszystkich podstaw i wcze$niejszych praw, na ktérych
sprzeciw zostal oparty (pkt 46—49 zaskarzonej decyzji).

Przebieg postepowania i zadania stron
Skarzaca wnosi do Sadu o:
— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji w calo$ci;

— obcigzenie EUIPO i interwenienta kosztami poniesionymi w ramach postepowan przed Sadem
i Izba Odwotawcza.

EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

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

— oddalenie skargi;

ECLIL:EU:T:2020:439 5



51

52

53

54

55

56

WYROK Z DNIA 23.9.2020 R. — SPRAWA T-796/16 [FRAGMENTY]
CEDC INTERNATIONAL/EUIPO — UNDERBERG (KSZTALT ZDZBLA TRAWY W BUTELCE)

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

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi trzy zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 65 ust. 6
rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 72 ust. 6 rozporzadzenia 2017/1001). Zarzut drugi dotyczy
naruszenia art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 i zasady 22 ust. 3 rozporzadzenia nr 2868/95
(obecnie art. 10 ust. 3 rozporzadzenia delegowanego 2018/625) oraz art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 42
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009. Zarzut trzeci dotyczy naruszenia art. 75 i art. 76 ust. 1 i 2
rozporzadzenia nr 207/2009.

Uwagi wstepne

W przedmiocie przepisow majacych zastosowanie ratione temporis

Z akt sprawy wynika, ze Izba Odwolawcza zastosowala rozporzadzenie nr 207/2009 (zob. pkt 3
zaskarzonej decyzji), ze skarzaca oparla swoje zarzuty na tym rozporzadzeniu (zob. pkt 4 skargi), ze
interwenient opar! swa odpowiedZ na wspomnianym rozporzadzeniu, a EUIPO w odpowiedzi na
skarge powotalo sie na wersje ,RZTUE”, ktérej numery przepiséw odpowiadaja numerom przepiséw
tegoz rozporzadzenia.

Jednakze w odpowiedzi na pytanie Sadu udzielonej na rozprawie EUIPO wskazalo, ze z uwagi na to, iz
rozstrzygajaca jest data dokonania zgloszenia znaku towarowego, przepisami prawa majacymi
zastosowanie w niniejszym przypadku, przynajmniej w odniesieniu do aspektéw materialnych, sa
przepisy rozporzadzenia nr 40/94.

Nalezy stwierdzi¢, ze z uwagi na date dokonania zgloszenia do rejestracji zgloszonego znaku
towarowego, w niniejszym przypadku dzien 1 kwietnia 1996 r., ktéra jest rozstrzygajaca dla celéw
okreslenia majacego zastosowanie prawa materialnego (zob. podobnie postanowienie z dnia
26 pazdziernika 2015 r., Popp i Zech/OHIM, C-17/15 P, niepublikowane, EU:C:2015:728, pkt 2; wyrok
z dnia 12 grudnia 2019 r., EUIPO/Wajos, C-783/18 P, niepublikowany, EU:C:2019:1073, pkt 2), oraz
date wydania zaskarzonej decyzji, w niniejszym przypadku dzien 29 sierpnia 2016 r., ktéra jest
rozstrzygajaca dla celéw okreslenia majacego zastosowanie prawa procesowego, niniejszy spdér podlega
z jednej strony przepisom materialnym rozporzadzenia nr 40/94, a z drugiej strony przepisom
proceduralnym rozporzadzenia nr 207/2009. Istotne dla potrzeb niniejszego sporu przepisy materialne
tych dwu rozporzadzen sa co do istoty identyczne.

Co sie tyczy zarzutu drugiego, dotyczacego naruszenia réznych przepiséw prawa materialnego, z uwagi
na identyczno$¢, co do istoty, wlasciwych przepiséw rozporzadzen nr 40/94 i nr 207/2009, Sad
zastosuje przepisy materialne rozporzadzenia nr 40/94. Nalezy jednak uznaé, ze zastosowanie przez
Izbe Odwotawcza identycznych przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009, niekwestionowane zreszta
przez skarzaca, nie moze skutkowaé stwierdzeniem niewaznosci zaskarzonej decyzji. Zastosowanie
ratione temporis jednego lub drugiego z tych rozporzadzen nie prowadzi bowiem do odmiennego
rezultatu i jakiekolwiek zakwestionowanie wspomnianej decyzji na tej podstawie byloby bezskuteczne.

Co sie tyczy zarzutéw pierwszego i trzeciego, dotyczacych naruszenia kilku przepiséw proceduralnych,
z uwagi na to, ze zaskarzona decyzja zostala wydana w dniu 29 sierpnia 2016 r., maja do nich
zastosowanie przepisy rozporzadzenia nr 207/2009, w stosownym przypadku zmienione
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r.
zmienigjacym rozporzadzenie nr 207/2009 i rozporzadzenie nr 2868/95 oraz uchylajacym
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie oplat na rzecz Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21) (zob. podobnie wyrok
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z dnia 31 pazdziernika 2019 r., Repower/EUIPO, C-281/18 P, EU:C:2019:916, pkt 2, 3). Scislej rzecz
biorac, art. 4 rozporzadzenia 2015/2424 przewiduje, ze rozporzadzenie to wchodzi w zycie w dniu
23 marca 2016 r., ale ze niektdre przepisy rozporzadzenia nr 207/2009, wérdd ktérych widnieje art. 75,
beda sie stosowa¢ od dnia 1 pazdziernika 2017 r. W niniejszym przypadku, z uwagi na date wydania
rozpatrywanej decyzji, art. 75 rozporzadzenia nr 207/2009 ma zastosowanie do tej decyzji w swoim
oryginalnym brzmieniu. Natomiast w braku przepisu przejéciowego art. 65 ust. 6 i art. 76 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009 maja zastosowanie do wspomnianej decyzji w brzmieniu zmienionym
rozporzadzeniem 2015/2424. Ostatecznie zastosowanie ratione temporis pierwotnych lub zmienionych
wersji przepisow proceduralnych rozporzadzenia nr 207/2009 nie prowadzi do odmiennego rezultatu
w odniesieniu do rozpatrzenia zarzutéw pierwszego i trzeciego.

[...]

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego mnaruszemia art. 15 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009 i zasady 22 ust. 3 rozporzgdzenia nr 2868/95, a takze art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz
art. 42 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia nr 207/2009

W zarzucie drugim skarzaca wskazuje w istocie, ze Izba Odwolawcza uznatla, iz przedstawione (przed
Wydzialem Sprzeciwéw i przed Izba Odwotawczg) dowody nie wykazuja rzeczywistego uzywania
wcze$niejszego francuskiego tréjwymiarowego znaku towarowego w rozpatrywanym okresie. Podnosi
ona w tym wzgledzie cztery zarzuty szczegdlowe.

[...]

Nalezy zauwazy¢, Ze niniejszy zarzut dotyczy w istocie kwestii, czy wcze$niejszy znak towarowy byl
uzywany w postaci, w jakiej zostal on zarejestrowany (lub w postaci, ktéra nie zmienia tej
zarejestrowanej postaci, z pomijalnymi wariacjami), a tym samym dokladnego przedmiotu ochrony
przyznanej przez ten znak towarowy.

[...]

To wlasnie w $wietle powyzszych rozwazan nalezy zbadal cztery zarzuty szczegétowe w ramach
zarzutu drugiego skarzacej oraz to, czy Izba Odwotawcza stusznie uznalta w pkt 46 zaskarzonej decyzji,
ze nawet przy uwzglednieniu dowodéw przedstawionych po raz pierwszy w postepowaniu przed nia
skarzaca nie wykazala charakteru uzywania wczesniejszego francuskiego tréjwymiarowego znaku
towarowego, co jest warunkiem koniecznym dla dowiedzenia rzeczywistego uzywania tego
wcze$niejszego znaku towarowego zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

Na wstepie, co sie tyczy majacego zastosowanie prawa materialnego, nalezy przypomnie¢, ze zgodnie
z orzecznictwem, gdy wlasciciel unijnego znaku towarowego zada przedstawienia dowodu
rzeczywistego uzywania, to uzywanie to stanowi warunek, ktéry na mocy rozporzadzenia nr 40/94
musza spelnia¢ nie tylko unijne znaki towarowe, lecz takze wcze$niejsze krajowe znaki towarowe, na
ktére powolano si¢ na poparcie sprzeciwu wobec wspomnianego unijnego znaku towarowego.
W konsekwencji zastosowanie art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 do wcze$niejszych krajowych
znakéw towarowych na mocy art. 43 ust. 3 wspomnianego rozporzadzenia oznacza, Ze pojecie
rzeczywistego uzywania nalezy zdefiniowaé w $wietle art. 15 tegoz rozporzadzenia, a nie w $wietle
prawa krajowego [zob. analogicznie w odniesieniu do postepowania w sprawie uniewaznienia prawa
do znaku wyrok z dnia 12 lipca 2019 r., mobile.de/EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Otgovornost
»Rezon” (mobile.ro), T-412/18, niepublikowany, EU:T:2019:516, pkt 23]. A zatem Izba Odwotawcza
nie naruszyla prawa, dokonujac w niniejszym sporze oceny, czy wczesniejszy krajowy znak towarowy
byl rzeczywiscie uzywany, w rozumieniu tego ostatniego przepisu prawa Unii, a nie w $wietle prawa
francuskiego.
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[...]

W celu ustalenia, czy te dowody wykazuja charakter uzywania wcze$niejszego znaku towarowego,
nalezy uprzednio prawidlowo okresli¢ przedmiot ochrony przyznanej przez ten znak.

[...]

W przedmiocie pierwszego zarzutu szczegétowego, dotyczgcego nieprawidfowego  okreslenia
wczesniejszego znaku towarowego

W pierwszym zarzucie szczegétowym skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza nie okreslita prawidtowo
wczedniejszego znaku towarowego, a zdaniem skarzacej chodzi tu o butelke ze Zdzblem trawy
wewnatrz.

— Przypomnienie prawodawstwa i orzecznictwa

Nalezy przypomnie¢ kontekst legislacyjny i orzeczniczy dotyczacy przedmiotu ochrony przyznanej
przez tréjwymiarowy znak towarowy taki jak wczesniejszy znak towarowy, wymogu jasnosci
i precyzyjno$ci jego przedstawienia oraz wymogu zgodnosci miedzy tym przedstawieniem
a ewentualnym opisem takiego znaku towarowego.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu dotyczacym prawa unijnych znakéw towarowych
oznaczenie moze zostaC zarejestrowane jako znak towarowy jedynie, gdy zglaszajacy przedstawil je
w formie graficznej — zgodnie z wymogiem okreslonym w art. 4 rozporzadzenia nr 40/94 (nastepnie
art. 4 rozporzadzenia nr 207/2009, obecnie rozporzadzenia 2017/1001) — tak aby okresli¢ jasno
i doktadnie przedmiot i zakres zadanej ochrony (zob. podobnie wyrok z dnia 29 lipca 2019 r., Red
Bull/EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, pkt 36; zob. takze podobnie i analogicznie wyrok z dnia
27 marca 2019 r., Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo).

W przypadku gdy zgloszeniu towarzyszy slowny opis oznaczenia, opis ten powinien przyczynia¢ si¢ do
usci$lenia przedmiotu i zakresu ochrony, o ktéra wystepuje sie na podstawie prawa znakéw
towarowych, a ponadto taki opis nie moze by¢ sprzeczny z graficznym przedstawieniem znaku ani nie
moze wzbudza¢ watpliwosci co do przedmiotu i zakresu tego przedstawienia graficznego (zob.
podobnie wyrok z dnia 29 lipca 2019 r., Red Bull/EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, pkt 37; zob.
takze podobnie i analogicznie wyrok z dnia 27 marca 2019 r., Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261,
pkt 39, 40).

Przedstawienie graficzne powinno umozliwiaé¢ przedstawienie wizualne oznaczenia, w szczegdlnosci za
pomoca figur, linii lub liter, tak aby moglo by¢ ono dokladnie zidentyfikowane. Po pierwsze, funkcja
wymogu przedstawienia graficznego jest w szczegélnosci zdefiniowanie samego znaku towarowego
w celu okreslenia dokladnego przedmiotu ochrony przyznanej wtascicielowi zarejestrowanego znaku
towarowego. Po drugie, aby petni¢ te funkcje wzgledem wlasciwych organéw i odbiorcéw,
w szczegdlnosci podmiotéw gospodarczych, przedstawienie graficzne powinno by¢ jasne, precyzyjne,
kompletne samo w sobie, tatwo dostepne, zrozumiale, trwale i obiektywne [zob. podobnie wyrok
z dnia 21 czerwca 2017 r., M/S. Indeutsch International/ EUIPO - Crafts Americana Group
(Przedstawienie szewronéw pomiedzy dwiema réwnolegltymi liniami), T-20/16, EU:T:2017:410, pkt 33,
34 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. takze podobnie i analogicznie wyroki: z dnia 12 grudnia
2002 r., Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, pkt 46, 48-55; z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger
Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, pkt 25, 27-32). W szczegdlno$ci przedstawienie ma wlasnie na
celu wykluczenie wszelkich elementéw subiektywnych w procesie identyfikacji i postrzegania
oznaczenia. W konsekwencji sposob przedstawienia graficznego musi by¢ jednoznaczny i obiektywny
(zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r., Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748,
pkt 54).
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Przedstawienie graficzne, ktéremu brakuje precyzyjnosci i jasnosci, nie pozwala na okreslenie zakresu
zadanej ochrony (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2003 r., Shield Mark,
C-283/01, EU:C:2003:641, pkt 59). Decydujacym czynnikiem w odniesieniu do zakresu ochrony znaku
towarowego jest sposob jego postrzegania jedynie przy uwzglednieniu oznaczenia w takiej postaci,
w jakiej zostalo zarejestrowane [zob. podobnie wyrok z dnia 17 stycznia 2018 r., Deichmann/EUIPO —
Munich (Przedstawienie krzyza na bocznej stronie buta sportowego), T-68/16, EU:T:2018:7, pkt 44].
Funkcja wymogu przedstawienia graficznego jest w szczegélnosci zdefiniowanie samego znaku
towarowego w celu okreslenia dokladnego przedmiotu ochrony przyznanej wtlascicielowi
zarejestrowanego znaku towarowego. W rezultacie na zglaszajacym ciazy obowiazek przedlozenia
przedstawienia graficznego znaku towarowego odpowiadajacego dokladnie przedmiotowi ochrony, jaka
zamierza uzyskac. Po zarejestrowaniu znaku towarowego jego wilasciciel nie moze dochodzi¢ ochrony
szerszej niz ochrona przyznana przez to przedstawienie graficzne lub ochrony, ktéra temu
przedstawieniu nie odpowiada [zob. podobnie wyroki: z dnia 30 listopada 2017 r., Red Bull/EUIPO —
Optimum Mark (Kombinacja koloréw niebieskiego i srebrnego), T-101/15 i T-102/15, EU:T:2017:852,
pkt 71; z dnia 19 czerwca 2019 r., adidas/EUIPO - Shoe Branding Europe (Przedstawienie trzech
réwnoleglych paskéw), T-307/17, EU:T:2019:427, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].

Ponadto zasada 3 ust. 3 rozporzadzenia nr 2868/95 przewiduje, ze zgloszenie fakultatywnie ,moze [...]
zawieraC opis znaku”. Z tego wzgledu, w razie gdy w zgloszeniu zawarto juz opis, opis ten nalezy
rozpatrzy¢ tacznie z przedstawieniem graficznym. Z wyroku z dnia 6 maja 2003 r., Libertel (C-104/01,
EU:C:2003:244), wynika bowiem, Ze opis oznaczenia moze by¢ niezbedny, aby spelni¢ wymogi art. 4
rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. podobnie wyroki: z dnia 30 listopada 2017 r., Kombinacja koloréw
niebieskiego i srebrnego, T-101/15 i T-102/15, EU:T:2017:852, pkt 79, 80; z dnia 19 czerwca 2019 r.,
Przedstawienie trzech réwnolegltych paskéw, T-307/17, EU:T:2019:427, pkt 31). Jednakze laczne
badanie opisu nie moze rozszerzy¢ dokladnego przedmiotu ochrony okreslonego przez przedstawienie
(zob. pkt 108 powyzej), lecz moze jedynie przyczyni¢ sie do jego wyjasnienia i uscislenia.

Co sie tyczy tréjwymiarowych znakéw towarowych, zasada 3 ust. 4 rozporzadzenia nr 2868/95 [obecnie
art. 3 ust. 3 lit. ¢) rozporzadzenia wykonawczego Komisji 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r.
okreslajacego szczegélowe zasady wykonywania niektérych przepiséw rozporzadzenia 2017/1001 oraz
uchylajacego rozporzadzenie wykonawcze (UE) 2017/1431 (Dz.U. 2018, L 104, s. 37)], ktéra nie
wymaga opisu dla takich znakéw towarowych, przewiduje, co nastepuje:

sJezeli zgloszenie dotyczy rejestracji tréjwymiarowego znaku, zgloszenie zawiera o tym wzmianke.
Przedstawienie takiego znaku zawiera fotografie lub graficzny sposéb przedstawienia znaku. Moze
zawiera¢ do szesciu réznych uje¢ znaku”.

Z powyzszego wynika, ze co sie tyczy wykladni i stosowania prawa unijnych znakéw towarowych,
przedstawienie znaku towarowego, ktére powinno by¢ jasne i precyzyjne, okresla przedmiot ochrony
przyznanej przez rejestracje. Ponadto opis, ktéry moze ewentualnie towarzyszy¢ przedstawieniu, musi
by¢ z nim zgodny w jego zarejestrowanej postaci i nie moze rozszerza¢ okreslonego w ten sposéb
zakresu stosowania znaku towarowego. Ten wymog zgodnosci ewentualnego opisu z przedstawieniem
jest zatem konsekwencja wymogu jasno$ci i precyzyjnosci przedstawienia, ktére to przedstawienie
okresla przedmiot ochrony.

W $wietle tych zasad Izba Odwotawcza stusznie zauwazyla w pkt 38 zaskarzonej decyzji, ze zakres
ochrony znaku towarowego jest okre§lony przez (woéwczas graficzne) przedstawienie tego znaku
w postaci, w jakiej zostal on przedlozony, a nie przez przedlozony przez skarzaca opis znaku
towarowego, dodajac, ze opis znaku towarowego musi okresla¢ to, co mozna dostrzec na
przedstawieniu znaku towarowego, oraz ze zakres ochrony nie podlega rozszerzeniu wskutek mozliwej
interpretacji tego, do czego zmierzal zglaszajacy poprzez to przedstawienie lub co miat na mysli.
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— Zastosowanie w niniejszym przypadku do okreslenia dokiadnego przedmiotu ochrony przyznanej przez
wczesniejszy znak towarowy i do zgodnosci jego opisu z jego przedstawieniem

W niniejszej sprawie ze $wiadectwa rejestracji wczesniejszego francuskiego tréjwymiarowego znaku
towarowego, wydanego przez Institut national de la propriété industrielle (krajowy instytut wlasnosci
przemystowej, INPI, Francja), wynika, Ze znak ten zawiera przedstawienie (odtworzone w pkt 7
powyzej) wraz z opisem, zgodnie z ktérym ,[z]nak towarowy sklada sie z butelki w ksztalcie
przedstawionym powyzej z umieszczonym prawie po przekatnej w jej wnetrzu zdzbtem trawy”.

Majac na uwadze to $wiadectwo rejestracji, nalezy od razu podkresli¢, ze opis wczesniejszego znaku
towarowego nie jest zgodny z jego przedstawieniem. Trzeba bowiem stwierdzi¢, ze przedstawienie
zawiera linie, a nie opisane zdzbto trawy. Ponadto na przedstawieniu linia wydaje sie znajdowac raczej
na korpusie butelki i nie jest widoczne w jasny sposéb, ze znajduje si¢ ona wewnatrz butelki. Co wigcej,
opis wspomnianego znaku towarowego, jako ze nie jest zgodny z jego przedstawieniem, nie moze
stuzy¢ do wyjasnienia lub uscislenia tego przedstawienia.

W rezultacie nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza slusznie zauwazyla w pkt 39 zaskarzonej decyzji, iz
przedstawienie graficzne wczes$niejszego znaku towarowego ukazuje ,wykorzystywana powszechnie
butelke z przechodzaca ukos$nie przez jej korpus [prosta] linia zaczynajaca sie z lewej strony butelki
tuz pod szyjka i konczaca na dolnej krawedzi butelki”, ze linia ta, przedstawiona jako stala czes¢
korpusu butelki, jest prosta linia ukosna i niczym wiecej, a opis przedstawiony przez skarzaca w zaden
sposob nie zmienia tego stwierdzenia, poniewaz zakres ochrony znaku towarowego nie jest definiowany
zamiarem skarzacej w chwili dokonywania zgloszenia znaku towarowego.

Jak podnosi interwenient, ta dokonana przez Izbe Odwotawcza ocena jest zgodna z zasadami majacymi
znaczenie dla prawidlowej identyfikacji tréjwymiarowego znaku towarowego, zgodnie z ktérymi to
wlaénie przedstawienie jest rozstrzygajace dla okreslenia zakresu ochrony takiego znaku towarowego,
a opis nie moze zmienia¢ ani dokonywa¢ interpretacji przedstawienia tego znaku towarowego.

Stwierdzenia tego nie podwazaja argumenty skarzacej, zgodnie z ktérymi sposéb postrzegania
wczesniejszego francuskiego tréjwymiarowego znaku towarowego jako zawierajacego zdzblo trawy
wewnatrz butelki odpowiada, po pierwsze, ustaleniom Sadu zawartym w wyroku stwierdzajacym
niewaznos$¢, po drugie, przedstawieniu, rodzajowi i opisowi tego znaku wskazanym w $wiadectwie
rejestracji, a po trzecie, przedstawionym dowodom.

Po pierwsze, w wyroku stwierdzajacym niewazno$¢ Sad w zaden sposéb nie wypowiedzial sie co do
istoty w kwestii dokladnego przedmiotu ochrony przyznanej przez wczesniejszy francuski
tréjwymiarowy znak towarowy. Ograniczyl si¢ on do uwzglednienia zarzutu trzeciego przedstawionego
w pierwszej skardze, opartego na braku uzasadnienia i nieskorzystaniu z uprawnien dyskrecjonalnych
w odniesieniu do dowodéw uzywania przedstawionych po raz pierwszy przed Izba Odwolawcza, czyli
zarzutu o charakterze proceduralnym dotyczacego nieuwzglednienia dowodéw uzywania, a nie
okreslenia przedmiotu ochrony (zob. réwniez odpowiedz na zarzut pierwszy w pkt 70—82 powyzej).

Po drugie, to wlasnie na przedstawieniu wczesniejszego francuskiego tréjwymiarowego znaku
towarowego w $wiadectwie rejestracji opiera si¢ ocena Izby Odwolawczej, zgodnie z ktéra ten znak
towarowy chroni ,wykorzystywana powszechnie butelke z przechodzaca ukos$nie przez jej korpus
prosta linia zaczynajaca si¢ z lewej strony butelki tuz pod szyjka i konczaca na dolnej krawedzi
butelki”. Natomiast podnoszona obecno$¢ zdzbta trawy nie wynika z przedstawienia, lecz jedynie
z opisu.

Jak za$ podnosi interwenient, opis ten zawiera niewlasciwa interpretacje przedstawienia, poniewaz
dokonuje interpretacji elementu graficznego linii, wykraczajac poza to, co jest widoczne, i wskazujac,
ze element ten stanowi Zdzblo trawy. Na czarno-bialym przedstawieniu (a zatem nie ograniczonym do
konkretnego koloru, takiego jak zielonobrazowy, ale obejmujacym wszystkie kolory), element graficzny
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jest bardzo prosta czarna linig, bez jakiejkolwiek krzywizny czy nieregularnosci, podczas gdy zdzblo
trawy zwykle nie jest proste, lecz ma krzywizny i nieregularnosci. Co wiecej, na tym samym
przedstawieniu nie jest widoczne w jasny sposéb, ze linia znajduje si¢ wewnatrz butelki, ale wydaje sie
raczej widnie¢ na jej korpusie. Z tego wzgledu kazda interpretacja lub zmiana przedstawienia przez opis
bylaby sprzeczna z zasadami przypomnianymi w pkt 104—112 powyzej.

Interwenient dodaje, ze gdyby skarzaca chciala chroni¢ zdzblo trawy w butelce, to powinna byla
przedstawi¢ wizerunek Zdzbta trawy w calosci wiernie odpowiadajacy rzeczywistosci, jak to uczyniono

w przypadku innych znakéw towarowych zarejestrowanych przez skarzaca.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze Sad wypowiedzial sie juz w przedmiocie dokladnego przedmiotu
ochrony przyznanej przez nalezacy do skarzacej polski tréjwymiarowy znak towarowy nr 189866,

przedstawiony ponizej:

’.D\‘}

it "

Otéz Sad orzekt w pkt 94, 95, 97 i 98 wyroku z dnia 12 listopada 2015 r., CEDC International/ OHIM —
Fabryka Woddek Polmos tLancut (WISENT) (T-449/13, niepublikowanego, EU:T:2015:839) oraz
w pkt 96, 97, 99 i 100 wyroku z dnia 12 listopada 2015 r., CEDC International/ OHIM - Fabryka
Wodek Polmos Lancut (WISENT VODKA) (T-450/13, niepublikowanego, EU:T:2015:841), ze
kolidujacy wczedniejszy znak towarowy zawiera element graficzny skladajacy sie z cienkiej linii
przecinajacej butelke i ze wspomniana linia jest prosta, nieznacznie nachylona w lewo, w kolorze
zielonym i przerwana etykieta. Zdaniem Sadu te schematyczne przedstawienia tego, co mogloby by¢
zdzbtem trawy, nie moga jednak by¢ postrzegane jako prawdziwe zdzblo trawy. Kreska obecna
w kolidujacych ze soba znakach towarowych, w przedstawionych i zarejestrowanych postaciach, bedzie
postrzegana jako to, czym jest, czyli jako zwykla linia, a nie jako Zdzbto trawy. Jedynie bardziej
realistyczne przedstawienie zdzbla trawy lub rzeczywisty wizerunek zdzbta trawy umieszczonego
wewnatrz butelki moéglby przywodzi¢ na mysl wizerunek zdzbla trawy, co zreszta mogloby zostac
potwierdzone przez opis tego wizerunku. Sad orzekl zas, Ze nie jest tak w rozpatrywanych
przypadkach. A zatem jego zdaniem to ze wzgledu na postrzeganie wspomnianego elementu
graficznego jako zwyklej prostej, nieznaczenie nachylonej lub ukosnej linii przecinajacej butelke Izba
Odwolawcza stusznie uznala, ze z uwagi na obecno$¢ innych elementéw graficznych wspomniany
element jest mniej odrézniajacy i odgrywa drugorzedna role w ocenie podobienstwa kolidujacych ze
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soba znakéw towarowych. Wniosku tego zdaniem Sadu nie moze podwaza¢ argument skarzacej,
zgodnie z ktérym zdzblo trawy jest szczegdlnie uderzajacym lub oryginalnym elementem. W tym
wzgledzie nalezy przypomnie¢ zdaniem Sadu, ze element graficzny wystepujacy w kolidujacych ze soba
znakach towarowych, w przedstawionych i zarejestrowanych postaciach, jest prosta, nieznaczenie
nachylong lub uko$na linig, ktéra bedzie postrzegana jako linia przecinajaca butelke, a nie jako Zdzbto
trawy. Jako prosty ksztalt wspomniana linia nie wydaje si¢ szczegélnie oryginalna ani uderzajaca.
Ponadto zaréwno w przypadku zgloszonego znaku towarowego, jak i w przypadku wcze$niejszego
znaku towarowego jej obecno$¢ schodzi na drugi plan z uwagi na obecno$¢ innych elementéw
stownych i graficznych we wspomnianych znakach. W ten sposéb staje si¢ ona mniej widoczna
i z tego wzgledu jej zdolnos¢ do przyciagania uwagi konsumenta jest bardziej ograniczona.

Co sie tyczy wczesniejszego francuskiego tréjwymiarowego znaku towarowego rozpatrywanego
w niniejszej sprawie nalezy tym bardziej stwierdzi¢, ze jedynie bardziej realistyczne przedstawienie
zdzbla trawy lub rzeczywisty wizerunek Zdzbta trawy umieszczonego wewnatrz butelki mogtyby jasno
i precyzyjnie wskazywa¢ na obecno$¢ zdzbta trawy w tym znaku, co zreszta mogloby zostaé
potwierdzone opisem tego znaku, ktéry wéwczas odpowiadalby przedstawieniu. Taka sytuacja nie ma
jednak miejsca w niniejszej sprawie.

Po trzecie, co do zasady przedstawione dowody uzywania nie moga mie¢ wplywu na okre$lenie
dokladnego przedmiotu ochrony przyznanej przez znak towarowy. Przedmiot ten jest bowiem
okreslony przez przedstawienie znaku towarowego widniejace w $wiadectwie rejestracji, ewentualnie
wyjasnione i doprecyzowane przez opis w przypadkach, w ktérych opis ten jest zgodny
z przedstawieniem, lecz w zaden sposéb przedmiot ten nie moze zosta¢ zmieniony poprzez faktyczne
uzywanie znaku towarowego na rynku. Ponadto art. 44 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 (nastepnie
art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, obecnie art. 49 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001) nie
pozwala na to, by p6zniejsza zmiana zgloszenia miala istotny wplyw na znak towarowy.

Poza tym w niniejszym przypadku niewystarczajaco jasny i precyzyjny charakter przedstawienia,
ktéremu towarzyszy jego opis, jest raczej potwierdzony tym, ze skarzaca przedstawila dowody
uzywania, ktére ukazuja wczesniejszy znak towarowy w sposéb réznigcy sie w stosunku do charakteru,
dlugosci i pozycji linii w przedstawieniu zawartym w $wiadectwie rejestracji (zob. podobnie wyroki:
z dnia 29 lipca 2019 r., Red Bull/EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, pkt 45; z dnia 30 listopada
2017 r., Kombinacja koloréw niebieskiego i srebrnego, T-101/15 i T-102/15, EU:T:2017:852, pkt 65).

Wreszcie w pkt 45 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza slusznie uscislita, ze wczesniejszy znak
towarowy nie moze chroni¢ koncepcji zZdzbta trawy w butelce.

W tym wzgledzie Trybunal orzekl, ze abstrakcyjne przedstawienie koncepcji we wszystkich mozliwych
do wyobrazenia postaciach nie spelnia przestanek dokladnosci i stalosci przewidzianych w art. 4
rozporzadzenia nr 40/94. Takie przedstawienie dopuszczaloby bowiem wiele réznorodnych
kombinacji, co konsumentowi uniemozliwiloby postrzezenie i zapamietanie konkretnej kombinacji,
ktéra moglby sie postuzy¢, aby ponownie dokona¢ danego zakupu z pelnym przekonaniem,
a wlasciwym organom i uczestnikom obrotu gospodarczego — poznanie zakresu podlegajacych
ochronie praw przyslugujacych wlascicielowi znaku (zob. podobnie wyrok z dnia 29 lipca 2019 r., Red
Bull/EUIPO, C-124/18 P, EU:C:2019:641, pkt 38; zob. takze podobnie i analogicznie wyrok z dnia
24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, pkt 33-35).

Ponadto Trybunal orzekl, ze przedmiot zgloszenia do rejestracji znaku towarowego, ktéry dotyczy
wszystkich mozliwych do wyobrazenia ksztaltéw towaru lub czesci towaru, nie stanowi ,oznaczenia”
w rozumieniu art. 4 rozporzadzenia nr 40/94 i w konsekwencji nie moze stanowi¢ znaku towarowego
w jego rozumieniu (zob. analogicznie wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r., Dyson, C-321/03,
EU:C:2007:51, pkt 40).
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Wynika z tego, ze uregulowanie dotyczace znakéw towarowych pozwala na ochrone nie danej
koncepcji lub pomystu, lecz wyltacznie konkretnego wyrazenia koncepcji lub pomystu, jakie jest zawarte
w oznaczeniu i okres$lone przez przedstawienie wspomnianego oznaczenia.

Skarzaca sama przyznaje, ze nie usiluje zawlaszczy¢ w ogélnosci wszelkich przedstawien zdzbta trawy
w butelce, lecz ze domaga sie wylacznosci do konkretnego przedstawienia — stanowiacego czes¢ jej
znaku towarowego — kombinacji tych dwdch elementéw.

A zatem to wlasnie konkretne przedstawienie wcze$niejszego znaku towarowego okresla dokladny
przedmiot ochrony przyznanej przez ten znak towarowy dla celéw zbadania charakteru uzywania
wspomnianego znaku towarowego.

Nalezy za$ stwierdzi¢, ze z prawidlowo zidentyfikowanego przez Izbe Odwolawcza przedstawienia
wczesniejszego znaku towarowego wynika, iz dokladny przedmiot ochrony przyznanej przez ten znak
towarowy dotyczy wylacznie ,wykorzystywan[ej] powszechnie butelk[i] z przechodzaca ukosnie przez
jej korpus prosta linia zaczynajaca sie z lewej strony butelki tuz pod szyjka i konczaca na dolnej
krawedzi butelki”, a nie — jak twierdzi skarzaca — zdzbla trawy.

Pierwszy zarzut szczegétowy nalezy zatem oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutéw szczegélowych drugiego, trzeciego i czwartego, dotyczacych, odpowiednio,
zastosowania blednego i nieodpowiedniego kryterium rzeczywistego uzywania wczesniejszego znaku
towarowego, nieuwzglednienia mozliwosci jednoczesnego uzywania kilku znakéw towarowych i braku
zmiany charakteru odrdézniajgcego wczesniejszego znaku towarowego w trakcie jego uzywania

W drugim zarzucie szczegélowym skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza ,ponownie” zastosowatla
btedne i nieodpowiednie kryterium rzeczywistego uzywania wcze$niejszego francuskiego
tréjwymiarowego znaku towarowego ze wzgledu na swoje ,uproszczone i dwuwymiarowe” podejscie,
bez zastosowania dynamicznego podejscia obejmujacego ujecia z kilku bokéw i ograniczajac sie do
oceny dowodéw w sposob niezalezny od siebie, bez ich lacznego zbadania. W trzecim zarzucie
szczeg6lowym skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza nie wzieta pod uwage mozliwosci jednoczesnego
uzywania kilku réznych rodzajéw znakéw towarowych, blednie stwierdzajac, ze uzywanie etykiety
zmienia charakter odrdzniajacy rozpatrywanego znaku towarowego. W czwartym zarzucie
szczegélowym podnosi ona, ze Izba Odwolawcza nieprawidlowo ocenita rzeczywiste uzywanie tego
znaku towarowego w rozumieniu art. 15 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, btednie ograniczajac
rzeczywiste uzywanie jedynie do przypadkéw, w ktérych postac jest ,taka sama” lub ,identyczna”
z zarejestrowang, oraz nie uznajac, ze niewielkie réznice dlugosci i pozycji zdzbta trawy w butelce
uzywanej na rynku francuskim nie zmienily charakteru odrézniajacego wspomnianego znaku
W zarejestrowanej postaci.

— Przypomnienie ustawodawstwa i orzecznictwa

Na mocy przepiséw art. 15 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 [nastepnie art. 15 ust. 1 akapit drugi
lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 i art. 18 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporzadzenia 2017/1001] dowdd
rzeczywistego uzywania wczes$niejszego krajowego lub unijnego znaku towarowego obejmuje réwniez
dowo6d uzywania wczes$niejszego znaku towarowego w postaci rézniacej sie¢ w elementach, ktére nie
zmieniaja odrézniajacego charakteru znaku w postaci, w jakiej znak ten zostal zarejestrowany.

Z brzmienia art. 15 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 bezposrednio wynika, iz uzywanie znaku
towarowego w postaci, ktéra odbiega od tej, w jakiej zostal on zarejestrowany, jest uwazane za
uzywanie w rozumieniu art. 15 ust. 1 tego rozporzadzenia, pod warunkiem ze charakter odrézniajacy
znaku towarowego w postaci, w jakiej zostal on zarejestrowany, pozostaje niezmieniony [zob. podobnie
wyroki: z dnia 18 lipca 2013 r., Specsavers International Healthcare i in., C-252/12, EU:C:2013:497,
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pkt 21; z dnia 28 lutego 2017 r., Labeyrie/EUIPO — Delpeyrat (Przedstawienie ornamentu z motywem
jasnych ryb na ciemnym tle), T-767/15, niepublikowany, EU:T:2017:122, pkt 18; z dnia 28 czerwca
2017 r., Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (real), T-287/15, niepublikowany, EU:T:2017:443, pkt 22].
Regule, zgodnie z ktéra uzywanie znaku towarowego w postaci rézniacej si¢ w elementach, ktére nie
zmieniaja odrézniajacego charakteru tego znaku w postaci, w jakiej ten znak zostal zarejestrowany,
uwaza sie réwniez za uzywanie wspomnianego znaku towarowego, mozna nazwa¢ gwoli zwiezlosci
»prawem dozwolonych wariantéw” (zob. podobnie wyrok z dnia 19 czerwca 2019 r., Przedstawienie
trzech rownoleglych paskéw, T-307/17, EU:T:2019:427, pkt 48).

[...]

Na potrzeby dokonania takiego ustalenia nalezy uwzgledni¢ takze samoistne cechy i, w szczegdlnosci,
wyzszy lub nizszy stopien charakteru odrézniajacego zarejestrowanego znaku towarowego, jesli jest on
wykorzystywany wytacznie jako cze$¢ zlozonego znaku towarowego lub wspdlnie z innym znakiem
towarowym. Im charakter odrézniajacy tego znaku jest stabszy, tym latwej ulegnie on bowiem zmianie
poprzez dodanie elementu, ktéry sam w sobie jest odrdézniajacy, i tym bardziej rozpatrywany znak
towarowy utraci swoja zdolno$¢ do bycia postrzeganym jako wskazanie pochodzenia towaru. Réwniez
przeciwne stwierdzenie nasuwa sie nieodparcie (wyroki: z dnia 24 wrze$nia 2015 r., Ksztatt piekarnika,
T-317/14, niepublikowany, EU:T:2015:689, pkt 33; z dnia 13 wrze$nia 2016 r., Przedstawienie
wielokata, T-146/15, EU:T:2016:469, pkt 29; z dnia 28 lutego 2017 r., Przedstawienie ornamentu
z motywem jasnych ryb na ciemnym tle, T-767/15, niepublikowany, EU:T:2017:122, pkt 22).

[...]

Zatem warunek rzeczywistego uzywania znaku towarowego moze zosta¢ spelniony, gdy znak towarowy
jest uzywany facznie z innym znakiem towarowym, o ile znak towarowy bedzie nadal postrzegany jako
wskazanie pochodzenia danego towaru [wyroki: z dnia 28 lutego 2017 r., Przedstawienie ornamentu
z motywem jasnych ryb na ciemnym tle, T-767/15, niepublikowany, EU:T:2017:122, pkt 48; z dnia
10 pazdziernika 2017 r., Klement/EUIPO - Bullerjan (Ksztalt piekarnika), T-211/14 RENV,
niepublikowany, EU:T:2017:715, pkt 47; z dnia 28 lutego 2019 r., PEPERO original, T-459/18,
niepublikowany, EU:T:2019:119, pkt 97].

[...]

Co sie tyczy tréjwymiarowego znaku towarowego tworzonego przez wyglad samego towaru, to aby
stwierdzi¢, ze wczesniejszy znak towarowy byl faktycznie uzywany zgodnie z jego podstawowa funkcja,
dowdd jego uzywania musi skonkretyzowal sie w elementach, ktére pozwalaja jednoznacznie
stwierdzi¢, ze konsument jest w stanie skojarzy¢ z okreslonym przedsigbiorstwem ksztalt chroniony
wczesniejszym znakiem towarowym [zob. podobnie wyroki: z dnia 27 wrze$nia 2018 r., M ] Quinlan
& Associates/EUIPO — Intersnack Group (Ksztalt kangura), T-219/17, niepublikowany,
EU:T:2018:610, pkt 33; z dnia 28 lutego 2019 r., PEPERO original, T-459/18, niepublikowany,
EU:T:2019:119, pkt 72].

Wreszcie nalezy uznaé, ze w przypadku skrajnie prostego znaku towarowego nawet niewielkie
modyfikacje wprowadzone do tego znaku towarowego moga stanowi¢ znaczne zmiany, wobec czego
zmodyfikowanej postaci nie bedzie mozna uzna¢ za co do zasady réwnowazna z zarejestrowana
postacia wspomnianego znaku towarowego. Im bowiem prostszy jest znak towarowy, tym mniejsza jest
mozliwo$¢, ze bedzie on mial charakter odrézniajacy, i tym bardziej wprowadzenie modyfikacji do tego
znaku moze wplyna¢ na jedna z jego zasadniczych cech i zmieni¢ sposéb postrzegania tego znaku
towarowego przez wlasciwy krag odbiorcéw (zob. podobnie wyroki: z dnia 13 wrze$nia 2016 r.,
Przedstawienie wielokata, T-146/15, EU:T:2016:469, pkt 33, 52 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia
19 czerwca 2019 r., Przedstawienie trzech réwnoleglych paskéw, T-307/17, EU:T:2019:427, pkt 72).
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— Zastosowanie w niniejszej sprawie

W niniejszej sprawie, jesli chodzi o czwarty zarzut szczegélowy, w pierwszej kolejnosci nalezy
stwierdzi¢, ze wcze$niejszego znaku towarowego w postaci, w jakiej go przedstawiono, ktdérego
przedmiotem ochrony jest ,wykorzystywan[a] powszechnie butelk[a] z przechodzaca uko$nie przez jej
korpus prosta linia zaczynajaca si¢ z lewej strony butelki tuz pod szyjka i koniczaca na dolnej krawedzi
butelki”, a nie Zdzbto trawy (zob. pkt 115 i 133 powyzej), skarzaca nie uzyla jako takiego w identycznej
postaci w przedstawionych dowodach uzywania.

Co sie tyczy dowoddéw przedstawionych przed Wydzialem Sprzeciwéw (zob. pkt 15 powyzej),
w ktérych widnieja butelki, zadna z tych butelek nie ukazuje nieprzerwanej uko$nej linii, a tym
bardziej prostej linii identycznej z linia wystepujaca we wczesniejszym znaku towarowym. Ponadto
linia ta nie jest umieszczona na zewnetrznej powierzchni jednej z butelek i nie jest widoczna na samej
etykiecie ani poprzez nig. Co wiecej, wszystkie butelki sa opatrzone nieprzejrzysta etykieta (nieczytelna
lub z napisem ,zubréwka bison vodka”), ktéra moze mie¢ wplyw na widoczno$¢ i postrzeganie tego, co
sie za nia znajduje.

Co sie tyczy dowoddéw przedstawionych przed Wydzialem Sprzeciwdéw z opdznieniem (zob. pkt 25
powyzej), a w szczegolnosci zalaczonych do o$wiadczenia K. fotografii butelki opatrzonej etykieta
z napisem ,zubréwka bison vodka” i przedstawionej tym razem nie tylko na ujeciu z przodu, ale
réwniez na ujeciach z tylu i z obu bokéw, nalezy stwierdzié, ze faktycznie na ujeciach bocznych
mozna zaobserwowa¢ dluga, nieprzerwana linie.

Jednakze linie te, pojawiajace si¢ na dwéch ujeciach bocznych tego dowodu uzywania, cho¢ od siebie
wzajemnie sa nieznaczenie odmienne, bardzo réznig sie od prostej ukosnej linii wystepujacej we
wcze$niejszym znaku towarowym. Rdznig sie one od niej swoim charakterem, jako ze nie sa calkowicie
proste, lecz nieznacznie zakrzywione, swoja wigeksza diugoscia i swoja pozycja, poniewaz rozpoczynaja
i konicza sie w roznych punktach na krawedzi i w dolnej cze$ci butelki, co skutkuje réwniez
odmiennym nachyleniem.

Izba Odwotawcza stusznie zatem stwierdzila w pkt 40-42 zaskarzonej decyzji, ze zaden z dowoddéw
przedstawionych przed Wydzialem Sprzeciwéw (zob. pkt 15 powyzej) lub przed nig (zob. pkt 25
powyzej) nie ukazuje znaku towarowego w zarejestrowanej postaci, to znaczy w postaci, w jakiej zostal
on przedstawiony graficznie w $wiadectwie rejestracji.

W drugiej kolejnosci nalezy stwierdzi¢, ze wczesniejszego znaku towarowego w postaci, w jakiej go
przedstawiono, ktérego przedmiotem ochrony jest ,wykorzystywan[a] powszechnie butelk[a]
z przechodzaca ukosnie przez jej korpus prosta linig zaczynajaca sie z lewej strony butelki tuz pod
szyjka i konczaca na dolnej krawedzi butelki”, a nie zdzblo trawy (zob. pkt 115 i 133 powyzej),
skarzaca nie uzywala takze w postaci réznigcej sie w elementach, ktére nie zmieniaja odrdzniajacego
charakteru tego znaku w postaci, w jakiej ten znak zostal zarejestrowany, lub réznigcej sie pomijalnymi
wariacjami.

W tym wzgledzie nalezy wzia¢ pod uwage, podobnie jak uczynita to Izba Odwolawcza w pkt 44
zaskarzonej decyzji, okolicznos¢, ze wczesniejszy znak towarowy jako taki ma charakter slabo
odrdzniajacy. Znak ten sklada sie bowiem z powszechnie wykorzystywanej butelki ze zwykla prosta
linia o $cistej dlugosci, umieszczonej w szczegélnej pozycji skutkujacej swoistym nachyleniem.
W calo$ciowym wrazeniu to ta zwykla prosta linia o $cislej dlugosci i szczegdlnej pozycji sprawia, ze
wspomniany znak towarowy jest nieznacznie odrézniajacy.

A zatem zakres ochrony wcze$niejszego znaku towarowego okreslony jego przedstawieniem graficznym

okazuje sie waski, a jego charakter odrézniajacy zostal latwo zmieniony (zob. pkt 140 powyzej), tym
bardziej ze chodzi o tréjwymiarowy znak towarowy (zob. pkt 143 i 147 powyzej).
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Postaci przedstawione w przediozonych dowodach rdznia sie za§ od chronionej postaci wczesniejszego
znaku towarowego niepomijalnymi wariacjami w odniesieniu do charakteru, dlugosci i pozycji (zob.
pkt 152 powyzej) i nie mozna ich uzna¢ za ,niepomijalne” lub ,co do zasady réwnowazne”
z zarejestrowang postacia wspomnianego znaku towarowego w rozumieniu orzecznictwa (zob. pkt 148

powyzej).

Izba Odwolawcza stusznie zatem uznata w pkt 43—-45 zaskarzonej decyzji, ze uzywanie to, ukazane za
pomoca dowoddéw przedstawionych po raz pierwszy w postepowaniu przed nig, nie tylko nie jest
uzywaniem wczesniejszego znaku towarowego w postaci, w jakiej zostal on zarejestrowany, lecz nie
jest takze uzywaniem w postaci rézniacej sie w elementach, ktére nie zmieniaja odrdzniajacego
charakteru znaku w postaci, w jakiej znak ten zostal zarejestrowany, w rozumieniu art. 15 ust. 1 akapit
drugi lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009.

A zatem nalezy stwierdzi¢, ze wcze$niejszy znak towarowy w uzywanej postaci — zgodnie z tym, co
wynika z przedstawionych dowodéw — nie jest zgodny ze wspomnianym znakiem w postaci, w jakiej
zostal przedstawiony i zarejestrowany, oraz ze istniejagce miedzy nimi réznice stanowig zmiane
charakteru odrézniajacego tego ostatniego znaku, ktéra wykracza poza pomijalne wariacje na mocy
»prawa dozwolonych wariantow”.

Czwarty zarzut szczeg6lowy nalezy zatem oddali¢ jako bezzasadny.

[...]

Co sie tyczy trzeciego zarzutu szczegélowego, dotyczacego mozliwosci jednoczesnego uzywania kilku
roznych rodzajéow znakéw towarowych, nalezy oczywiscie przypomnieé, ze zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem uzywanie znaku towarowego moze obejmowal zaréwno samodzielne uzywanie tego
znaku, jak i uzywanie go jako skladnika innego znaku towarowego lub tez tacznie z nim (wyrok z dnia
18 kwietnia 2013 r., Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, pkt 32; zob. takze podobnie wyroki:
z dnia 18 lipca 2013 r., Specsavers International Healthcare i in., C-252/12, EU:C:2013:497, pkt 23, 24,
26; z dnia 24 wrzesnia 2015 r., Ksztalt piekarnika, T-317/14, niepublikowany, EU:T:2015:689, pkt 29).

Podkreslenia w tym wzgledzie wymaga jednak to, ze aby dane uzywanie miescito sie¢ w pojeciu
srzeczywistego uzywania” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, zarejestrowany znak
towarowy, ktéry jest uzywany wylacznie jako cze$¢ innego zlozonego znaku towarowego lub tacznie
z innym znakiem towarowym, dalej musi by¢ postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru
(wyrok z dnia 18 kwietnia 2013 r., Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, pkt 35; z dnia
24 wrzes$nia 2015 r., Ksztalt piekarnika, T-317/14, niepublikowany, EU:T:2015:689, pkt 30).

W niniejszym przypadku w pierwszej kolejnosci nalezy zauwazyé, ze o ile Izba Odwolawcza
wspomniala o obecnosci etykiety (nieczytelnej lub z napisem ,zubréwka bison vodka”), o tyle uczynita
to przede wszystkim dlatego, iz uznala, Ze obecno$¢ takiej etykiety wplywa na widocznos$¢ i sposéb
postrzegania wczesniejszego francuskiego tréjwymiarowego znaku towarowego na dowodach uzywania,
a nie tylko dlatego, ze obecno$¢ znaku towarowego innego rodzaju, stownego lub graficznego, zmienia
charakter odrézniajacy tego znaku. Na zdjeciach przedstawionych w pkt 15 powyzej, w zalezno$ci od
przypadku, zadna linia nie jest bowiem widoczna lub nic nie jest widoczne w dolnej czesci butelki pod
etykieta lub tez kilka linii (dwie lub trzy) jest widocznych pod etykieta.

Jak podnosi EUIPO, to zatem nie sama okoliczno$¢, ze na tym samym towarze jest uzywanych kilka
znakéw towarowych, doprowadzita Izbe Odwotawcza do stwierdzenia, iz uzywanie wcze$niejszego
znaku towarowego nie zostalo wykazane, lecz gltéwnie fakt, ze trudno bylto ustali¢, co znajduje si¢ za
etykieta, w szczegdlnosci ze wzgledu na to, ze fotografie byly rozbiezne w odniesieniu do braku lub
obecnosci linii lub zdzbla trawy.
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Wynika z tego, ze Izba Odwolawcza w zaden sposéb nie podwazyla przytoczonego w pkt 166 i 167
powyzej orzecznictwa dotyczacego mozliwosci tacznego uzywania kilku znakéw towarowych réznych
rodzajow, zgodnie z ktérym warunek rzeczywistego uzywania znaku towarowego moze zostaé
spelniony, gdy znak towarowy jest uzywany lacznie z innym znakiem towarowym, o ile znak towarowy
jest nadal postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru.

W drugiej kolejnosci w kazdym razie nalezy stwierdzi¢, podobnie jak to uczynil interwenient, ze
przestanki takiego tacznego uzywania tréjwymiarowego znaku towarowego lacznie z innymi znakami
towarowymi nie zostaly w niniejszym przypadku spelnione. O ile bowiem laczne uzywanie dwdéch
znakdéw towarowych moze wprawdzie stanowi¢ uzywanie jednego z tych znakéw, o tyle jest tak
jedynie pod warunkiem, ze charakter odrdézniajacy tego znaku nie zostanie zmieniony, przy czym
przestanka ta jest spetniona jedynie wéwczas, gdy wlasciwy krag odbiorcéw postrzega wspomniany
znak towarowy w sposéb indywidualny i niezalezny od innego znaku towarowego, jako wskazanie
pochodzenia.

W niniejszym za$ przypadku wczesniejszy znak towarowy nie tylko jest uzywany lacznie z innym
znakiem towarowym, umieszczonym na nieprzejrzystej etykiecie, ktéra utrudnia widoczno$¢ i wptywa
na postrzeganie cze$ci odrdzniajacej tego wczesniejszego znaku towarowego, lecz w kazdym razie
skarzaca nie wykazala takze w przedstawionych dowodach uzywania indywidualnego i niezaleznego
postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw tego znaku towarowego jako wskazania pochodzenia, na
przyklad poprzez przedstawienie badania rynku.

W tym wzgledzie Sad orzekl juz w odniesieniu do wzoru poréwnywalnego do tych fotografii, ze
obecno$¢ linii schodzi na drugi plan ze wzgledu na obecno$¢ innych elementéw stownych
i graficznych w znakach towarowych uzywanych w polaczeniu, Zze w ten sposéb staje sie ona mniej
widoczna i ze z tego wzgledu jej zdolnos¢ do przyciggania uwagi konsumenta jest bardziej ograniczona
(zob. podobnie wyroki: z dnia 12 listopada 2015 r., WISENT, T-449/13, niepublikowany,
EU:T:2015:839, pkt 98; z dnia 12 listopada 2015 r., WISENT VODKA, T-450/13, niepublikowany,
EU:T:2015:841, pkt 100).

Tak jest rowniez w niniejszym przypadku. Nie wykazano, ze wcze$niejszy znak towarowy, gdy jest on
uzywany lacznie ze slownym znakiem towarowym ZUBROWKA VODKA BISON lub
z umieszczonymi na etykiecie elementami graficznymi zwigzanymi z zubrem, nadal bedzie postrzegany
przez wlasciwy krag odbiorcéw jako wskazanie pochodzenia. Jest tak tym bardziej, ze samoistny
charakter odrézniajacy wczesniejszego znaku towarowego jest staby (zob. pkt 155 powyzej), w sposob
oczywisty slabszy od samoistnego charakteru wspomnianego stownego znaku towarowego, a tym
samym bardzo zmieniony przez charakter tego ostatniego znaku (zob. pkt 156 powyzej).

Poza tym nalezy przypomnie¢, ze charakter odrézniajacy wczesniejszego znaku towarowego jest przede
wszystkim zmieniony w zakresie, w jakim linie ukazane w dowodach uzywania, nawet przedstawionych
z opdzinieniem, réznig si¢ znacznie od linii widniejacej na przedstawieniu wcze$niejszego znaku
towarowego ze wzgledu na swoj charakter, poniewaz nie sa calkowicie proste, lecz nieznacznie
zakrzywione, na wieksza dlugos¢ i na odmienna pozycje, jako ze nie rozpoczynaja sie w tym samym
miejscu w dolnej cze$ci butelki, co skutkuje odmiennym nachyleniem (zob. pkt 151 powyzej).
W calo$ciowym wrazeniu to za$ ta prosta linia o szczegélnej pozycji i szczegdlnej dlugosci sprawia, ze
wcze$niejszy znak towarowy ma charakter stabo odrézniajacy, poniewaz sklada sie on z powszechnie
wykorzystywanej butelki z naniesiona na niej taka linia.

[...]

Poniewaz samoistny charakter stabo odrézniajacy wcze$niejszego znaku towarowego zostal bardzo
zmieniony w dowodach uzywania wskutek obecno$ci pozostalych znakéw towarowych lub elementéw
widniejacych na etykiecie, warunki tacznego uzywania nie zostaly spelnione.
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Trzeci zarzut szczegélowy nalezy oddali¢ jako niemajacy oparcia w faktach, a w kazdym razie jako
bezzasadny.

Nalezy zatem potwierdzi¢ ocene Izby Odwotlawczej, zgodnie z ktéra nie udowodniono uzywania
wczedniejszego francuskiego tréjwymiarowego znaku towarowego w postaci, w jakiej zostal on
przedstawiony i zarejestrowany.

Wobec catosci powyzszych rozwazan nalezy oddali¢ zarzut drugi.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczacego naruszenia art. 75 i art. 76 ust. 1 rozporzgdzenia
nr 207/2009

W zarzucie trzecim skarzaca wskazuje, ze Izba Odwolawcza naruszyla art. 75 rozporzadzenia
nr 207/2009 (brak uzasadnienia) i art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 (brak prawidtowego
zbadania okoliczno$ci faktycznych). Podnosi ona w tym wzgledzie cztery zarzuty szczegélowe, ktore
nalezy rozpatrzy¢ tacznie w odniesieniu do trzech pierwszych, dotyczacych podstawy sprzeciwu
okreslonej w art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, i oddzielnie w odniesieniu do ostatniego z nich,
dotyczacego postaw sprzeciwu okreslonych w art. 8 ust. 3 i 4 tego rozporzadzenia.

[...]

W przedmiocie czwartego zarzutu szczegétowego, dotyczgcego odestania przez Izbe Odwotawczg do
podstaw uzasadnienia wczesniejszej decyzji, ktorej niewaznosc zostata stwierdzona przez Sqd

W czwartym zarzucie szczegélowym skarzaca podnosi, ze Izba Odwolawcza nie zbadata pozostatych
podstaw odwolania i sprzeciwu opartych na art. 8 ust. 3 i 4 rozporzadzenia nr 207/2009. W pkt 48
zaskarzonej decyzji ograniczyta sie ona wedlug skarzacej jedynie do odestania do podstaw uzasadnienia
pierwszej decyzji w sprawie R 2506/2010-4. Wydaje sig, ze Izbie Odwolawczej ,umkneto”, iz wyrokiem
stwierdzajacym niewazno$¢ stwierdzono niewazno$¢ tej wczesniejszej decyzji w  calosci.
W konsekwencji w zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza powinna byla orzec w przedmiocie
wszystkich podstaw podniesionych przez skarzaca w odwolaniu i nie mogla odesta¢ do decyzji, ktéra
juz nie istniala.

EUIPO kwestionuje te argumenty. Podkre$la ono, ze — jak wskazano w pkt 29 wyroku stwierdzajacego
niewazno$¢ — to sama skarzaca ograniczyla swoja argumentacje do ustalen Izby Odwolawczej
dotyczacych oceny dowodéw uzywania przedstawionych w pierwszej decyzji i podniosta, iz ustalenia te
w podobny sposdb odnosza sie¢ do wszystkich podstaw podniesionych na poparcie sprzeciwu.

Interwenient kwestionuje te argumenty. Uwaza on, ze uczynione przez Izbe Odwolawcza odniesienie
do pierwszej decyzji z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie R 2506/2010-4 w celu wykazania, Ze nie
zostaly spelnione wymogi art. 8 ust. 3 i 4 rozporzadzenia nr 207/2009, réwniez nie stanowi naruszenia
art. 75 i 76 tego rozporzadzenia. W jego ocenie w nastepstwie postepowania przed Sadem art. 8 ust. 3
i 4 wspomnianego rozporzadzenia nie nalezal juz do przedmiotu sporu przed Izba Odwotawczs,
poniewaz przedmiotem wyroku stwierdzajacego niewazno$¢ bylo naruszenie art. 75 i 76 tego
rozporzadzenia w zwiazku z jego art. 8 ust. 1 lit. a) i dotyczyl on wylacznie dowodéw uzywania.
Podnosi on, ze przedmiot sporu byl ograniczony — przez sama skarzaca — do naruszenia tych
przepiséw, poniewaz w pkt 5.2 skargi wniesionej we wczesniejszej sprawie skarzaca oswiadczyla, ze
»ogranicza swoja argumentacje do ustalen Izby Odwotawczej dotyczacych oceny przedstawionych
przez nig dowod6éw uzywania, gdyz te ustalenia w podobny sposéb odnosza sie do wszystkich podstaw
sprzeciwu”. Interwenient uwaza zas, ze dowody dotyczace uzywania nie odnosza si¢ do wszystkich
podstaw sprzeciwu okre$lonych w art. 8 ust. 3 i 4 rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz zgodnie
z orzecznictwem wynikajacym z wyroku z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budéjovicky Budvar
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(C-96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 143), on sam nie ma zadnego prawa do zadania przedstawienia
dowodu korzystania z tych praw. Przeciwnie, wymédg korzystania moze zosta¢ ustanowiony wylacznie
w odniesieniu do wczesniejszych praw w rozumieniu art. 8 ust. 1 tego rozporzadzenia. Dlatego tez
uwaza on, ze we wcze$niejszym postepowaniu przed Sadem kwestia nie byl juz art. 8 ust. 3 i 4
wspomnianego regulaminu oraz ze przepisy te nie s3 réwniez przedmiotem niniejszego postepowania
dotyczacego zaskarzonej decyzji.

Ponadto interwenient podnosi, ze w pierwszej decyzji Izba Odwolawcza przedstawila w pkt 20-34
szczegétowe uzasadnienie wyjasniajace, dlaczego przepisy te nie maja zastosowania. Skarzaca nie
przedstawita za§ zadnego argumentu ani rozumowania wyjasniajacego, dlaczego ta czes¢ decyzji
mialaby by¢ wadliwa, lecz jedynie niestusznie odniosta sie do kwestii rzeczywistego uzywania jako
wstepnej przestanki oceny tego uzasadnienia. Zdaniem interwenienta nie jest to zgodne z art. 76 lit. d)
regulaminu postepowania, ktéry wymaga od strony skarzacej szczegétowego przedstawienia
argumentdéw, zgodnie z ktérymi EUIPO naruszyto prawo. W konsekwencji nawet jesli skarzaca chciata
podwazy¢ pierwsza decyzje na podstawie art. 8 ust. 3 i 4 rozporzadzenia nr 207/2009, zarzut ten byl
niedopuszczalny, a niewaznosci decyzji nie mozna bylo stwierdzi¢ na podstawie tych przepiséw.
Interwenient wywodzi, ze Sad, stwierdzajac niewazno$¢ decyzji w calosci, mogl stwierdzi¢ jej
niewazno$¢ jedynie w zakresie, w jakim zostala ona zakwestionowana. Skarzaca za$ nie
zakwestionowala oddalenia podstaw sprzeciwu okreslonych w art. 8 ust. 3 i 4 rozporzadzenia
nr 207/2009. Ponadto ograniczenie do podstawy sprzeciwu okres§lonej w art. 8 ust. 1 tego
rozporzadzenia wynika zdaniem interwenienta réwniez z argumentacji skarzacej, ktéra powolala sie
jedynie na naruszenie tej podstawy.

Nalezy zauwazy¢, ze w pkt 48 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza ,[w] odniesieniu do pozostatych
podstaw sprzeciwu i pozostalych powolanych wczesniejszych praw wyraznie od[estata] do
rozumowania zawartego w decyzji z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie R 2506/2010-4".

Nalezy zas stwierdzi¢, ze Sad stwierdzil niewazno$¢ tej pierwszej decyzji w calosci wyrokiem
stwierdzajacym niewazno$¢, ktéry nie byl przedmiotem odwolania i stal sie¢ prawomocny.

Z tego wzgledu, ze wyrok stwierdzajacy niewaznos¢ aktu dziala ze skutkiem ex tunc i z moca wsteczna
eliminuje ten akt z porzadku prawnego (zob. pkt 72 powyzej), wspomniana pierwsza decyzja nie istnieje
w porzadku prawnym Unii i nie moze wywiera¢ w nim zadnego skutku.

W zwiagzku z tym ta pierwsza decyzja nie stanowi czesci kontekstu prawnego, w $wietle ktérego nalezy
ocenia¢ uzasadnienie zaskarzonej decyzji.

Ponadto sprzeciw oparty na kilku podstawach moze zosta¢ oddalony tylko wtedy, gdy wszystkie
podstawy podniesione na jego poparcie zostang zbadane i oddalone.

Wynika z tego, ze w celu uzasadnienia sentencji zaskarzonej decyzji oddalajacej wszystkie podniesione
podstawy sprzeciwu Izba Odwotawcza nie mogla odesta¢ — w odniesieniu do niektdérych z tych podstaw
— do uzasadnienia pierwszej decyzji, ktérej niewazno$¢ zostala stwierdzona w caloéci przez Sad, bez
zbadania i oddalenia kazdej z podstaw sprzeciwu.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze ograniczajac sie do ,wyraznego odestania”, co sie tyczy podstaw sprzeciwu
okreslonych w art. 8 ust. 3 i 4 rozporzadzenia nr 207/2009, do rozumowania zawartego w pierwszej
decyzji, ktérej niewazno$¢ zostala stwierdzona w caloéci przez Sad, a nastepnie opierajac sentencje
oddalajaca odwotanie przed nia czesciowo na takim odestaniu, Izba Odwolawcza nie uzasadnita
zaskarzonej decyzji w sposéb wystarczajacy pod wzgledem prawnym, z naruszeniem art. 75
rozporzadzenia nr 207/2009.
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Whniosku tego nie podwaza okoliczno$¢, ze w pkt 29 wyroku stwierdzajacego niewazno$¢ Sad zauwazyl
na wstepie, co nastepuje:

»[S]karzaca kwestionuje ustalenia i oceny [EUIPO] dotyczace ogélu podstaw prawnych sprzeciwu,
a wiec podstaw z art. 8 ust. 1 lit. a) [oraz] art. 8 ust. 3 i 4 rozporzadzenia nr 207/2009. Niemniej
jednak skarzaca ogranicza swoja argumentacje do ustalen Izby Odwotawczej dotyczacych oceny
przedstawionych przez nig dowoddéw [...] uzywania, gdyz [ustalenia te] — jak twierdzi — w podobny
sposéb odnosza sie do wszystkich pozostatych podstaw sprzeciwu”.

W tym wzgledzie, bez koniecznosci ustalania, czy ocena przedstawionych dowodéw uzywania dotyczyta
w podobny sposéb wszystkich podstaw sprzeciwu, wystarczy stwierdzi¢, ze okoliczno$é, iz Sad
uwzglednil w wyroku stwierdzajacym niewazno$¢ zarzut trzeci, dotyczacy naruszenia art. 75 i art. 76
ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 i odnoszacy si¢ do nieuwzglednienia, bez uzasadnienia, niektérych
dowodéw uzywania przez Izbe Odwotawcza, mogla prowadzi¢ do podwazania przynajmniej badania
podstawy sprzeciwu okreslonej w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporzadzenia, a tym samym calosci
sentencji pierwszej decyzji, oddalajacej odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw oddalajacej
sprzeciw.

W razie gdy Sad, rozpatrujac skarge na decyzje izby odwolawczej taka jak pierwsza decyzja, stwierdza
bowiem, ze ocena dokonana przez izbe odwolawcza jest niewazna, chocby tylko w odniesieniu do
jednej z podniesionych podstaw sprzeciwu, musi on stwierdzi¢ niewazno$¢ tej decyzji w calosci, jak to
uczynil w wyroku stwierdzajacym niewaznosc.

Nalezy zatem uwzglednié czwarty zarzut szczegélowy w ramach zarzutu trzeciego podniesionego na
poparcie rozpatrywanej skargi.

W $wietle calos$ci powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji wylacznie
w zakresie, w jakim dotyczy ona podstaw sprzeciwu okreslonych w art. 8 ust. 3 i 4 rozporzadzenia
nr 207/2009, do ktérych odnosi sie czwarty zarzut szczegdtowy w ramach zarzutu trzeciego, oraz
oddali¢ skarge w pozostalym zakresie, to znaczy w odniesieniu do podstawy sprzeciwu okreslonej
w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporzadzenia.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Ponadto zgodnie z art. 134 § 3 regulaminu postepowania
w razie cze$ciowego tylko uwzglednienia zadan kazdej ze stron kazda z nich pokrywa wtasne koszty.

W niniejszej sprawie zadania skarzacej zostaly uwzglednione tylko czesciowo, poniewaz stwierdzenie
zasadnosci czwartego zarzutu szczegétowego w ramach zarzutu trzeciego prowadzi do stwierdzenia
niewaznos$ci zaskarzonej decyzji jedynie w odniesieniu do podstaw sprzeciwu okreslonych w art. 8
ust. 3 i 4 rozporzadzenia nr 207/2009, a w pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona. Co sie tyczy
EUIPO i interwenienta, ich zadania nie zostaly uwzglednione jedynie w odniesieniu do tego zarzutu
szczeg6lowego, podczas gdy skarga zostaje oddalona w odniesieniu do podstawy sprzeciwu okreslonej
w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporzadzenia.

W konsekwencji nalezy postanowi¢, ze kazda ze stron pokryje wlasne koszty.
Z powyzszych wzgledéw

SAD (dziewiata izba)
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orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 29 sierpnia 2016 r. (sprawa R 1248/2015-4)
w odniesieniu do podstaw sprzeciwu okreslonych w art. 8 ust. 3 i 4 rozporzadzenia Rady
(WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) CEDC International sp. z 0.0., EUIPO i Underberg AG pokrywaja wlasne koszty.
Costeira Gratsias Kancheva
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 23 wrze$nia 2020 r.

Podpisy
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