ANHEUSER-BUSCH PRZECIWKO BUDEJOVICKY BUDVAR

WYROK TRYBUNALU (wielka izba)

z dnia 29 marca 2011 r.*

W sprawie C-96/09 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwo$ci,
wniesione w dniu 4 marca 2009 r.,

Anheuser-Busch Inc., z siedziba w Saint Louis (Stany Zjednoczone), reprezentowa-
na przez V. von Bomhard i B. Goebela, Rechtsanwilte,

strona skarzaca,

w ktérej pozostatymi uczestnikami postepowania sa:

Budéjovicky Budvar, narodni podnik, z siedziba w Czeskich Budziejowicach
(Republika Czeska), reprezentowana przez adwokatéw F. Fajgenbaum, T. Lacha-
cinskiego, C. Petscha oraz S. Sculy-Logotheti,

strona skarzaca w pierwszej instancji,

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, dziatajacego w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Jezyk postepowania: angielski.
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TRYBUNAL (wielka izba),

w skladzie: V. Skouris, prezes, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts,
J.C. Bonichot (sprawozdawca), K. Schiemann i D. Svéby, prezesi izb, A. Rosas, R. Silva
de Lapuerta, E. Levits, U. Lohmus, M. Safjan i M. Berger, sedziowie,

rzecznik generalny: P. Cruz Villalén,
sekretarz: C. Stromholm, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 czerwca
2010,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 14 wrze$nia
2010,

wydaje nastepujacy

Wyrok

1 W odwotaniu Anheuser-Busch Inc. (zwana dalej ,Anheuser-Busch”) wnosi o uchyle-
nie wyroku Sadu Pierwszej Instancji Wspolnot Europejskich z dnia 16 grudnia 2008 r.
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w sprawach potaczonych T-225/06, T-255/06, T-257/06 i T-309/06 Budéjovicky
Budvar przeciwko OHIM - Anheuser-Busch (BUD), Zb.Orz. s. II-3555 (zwanego da-
lej ,zaskarzonym wyrokiem”), na mocy ktérego uwzgledniono skargi wniesione przez
Budéjovicky Budvar, narodni podnik (zwana dalej ,Budvar”) na decyzje Drugiej Izby
Odwotawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towa-
rowe i wzory) (OHIM) z dnia 14 czerwca 2006 r. (sprawa R 234/2005-2) i 28 czerw-
ca 2006 r. (sprawy R 241/2005-2 i R 802/2004-2), a takze z dnia 1 wrze$nia 2006 r.
(sprawa R 305/2005-2) (zwane dalej ,spornymi decyzjami”) dotyczace postepowan
w sprawie sprzeciwu wobec dokonanych przez Anheuser-Busch zgloszen oznaczenia
»,BUD” do rejestracji w charakterze wspdélnotowego znaku towarowego.

Ramy prawne

Prawo miedzynarodowe

Artykuly 1-5 Porozumienia lizboriskiego o ochronie i miedzynarodowej rejestra-
¢ji nazw pochodzenia, zawartego w dniu 31 pazdziernika 1958 r., zrewidowanego
w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionego w dniu 28 wrze$nia 1979 r.
(Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr 13172, s. 205, zwanego dalej ,,poro-
zumieniem lizboriskim”), stanowia:

SArtykut 1

1. Panstwa, do ktdérych stosuje si¢ niniejsze porozumienie, tworza zwiazek szczegol-
ny w ramach zwigzku ochrony wlasnos$ci przemystowe;j.
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2. Zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia zobowiazuja sie one do
ochrony na swoich terytoriach nazw pochodzenia produktéw pochodzacych
z innych krajéw zwiazku szczegélnego, uznawanych i chronionych z tego tytutu
w kraju pochodzenia i zarejestrowanych w Miedzynarodowym Biurze Wtasno$ci
Intelektualnej [...], o ktérym mowa w Konwencji o ustanowieniu Swiatowej
Organizacji Wtasno$ci Intelektualnej [WIPO].

Artykut 2

1. Nazwe pochodzenia w rozumieniu niniejszego porozumienia stanowi nazwa
geograficzna kraju, regionu lub miejscowosci stuzaca do oznaczania pochodza-
cego z nich towaru, ktéry zawdziecza swoja jako$¢ lub wlasciwosci wylacznie lub
przede wszystkim srodowisku geograficznemu, obejmujacemu czynniki natural-
ne i ludzkie.

2. Krajem pochodzenia jest kraj, ktérego nazwa stanowi nazwe pochodzenia, ktérej
towar zawdziecza swoja powszechna znajomo$¢, lub tez kraj, w ktérym potozony
jest region lub miejscowos¢, ktérych nazwa stanowi taka nazwe pochodzenia.

Artykut 3

Ochrona obejmuje wszelkie przypadki zawlaszczenia lub imitacji, nawet gdy wska-
zane zostalo rzeczywiste pochodzenie towaru lub gdy uzyte zostato ttumaczenie na-
zwy pochodzenia, lub tez gdy towarzysza jej takie okreslenia jak »w rodzaju«, »typu,
»w styluk, »imitacja« lub okreslenia podobne.

Artykut 4

Postanowienia niniejszego porozumienia stosuje sie¢ bez uszczerbku dla ochrony,
jaka objete sa juz nazwy pochodzenia w kazdym z krajéw zwiazku szczegélnego na
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podstawie innych uméw miedzynarodowych, takich jak na przyktad Konwencja pa-
ryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie wlasnosci przemystowej, ze zmianami, czy
Porozumienie madryckie z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczace zwalczania falszywych
oznaczen pochodzenia towaréw, ze zmianami, badz tez na podstawie przepiséw kra-
jowych lub orzecznictwa.

Artykut 5

1. Rejestracja nazw pochodzenia dokonywana jest w Biurze Miedzynarodowym na
wniosek organéw administracji krajéw zwiazku szczegdlnego na rzecz oséb fi-
zycznych lub prawnych, publicznych lub prywatnych, uprawnionych do uzywa-
nia tych nazw pochodzenia w §wietle prawa krajowego.

2. Biuro Miedzynarodowe bezzwlocznie powiadamia o rejestracji organy admi-
nistracji poszczegdlnych krajow zwiazku szczegélnego i dokonuje jej publikacji
w periodycznym zbiorze.

3. Organy administracji poszczegdlnych krajéw moga oswiadczy¢, ze nie sg w sta-
nie zapewni¢ ochrony nazwie pochodzenia, o ktérej rejestracji je powiadomiono,
jednak tylko pod warunkiem, ze takie o$wiadczenie wraz z uzasadnieniem zo-
stanie zlozone w Biurze Miedzynarodowym nie pdzniej niz w terminie jednego
roku od dnia otrzymania powiadomienia o rejestracji, i z zastrzezeniem, ze ta-
kie o$wiadczenie nie moze przynosi¢ w danym kraju uszczerbku innym formom
ochrony nazwy pochodzenia, na ktére uprawniony mégltby sie powota¢ zgodnie
z art. 4 powyzej.

[...]” [tlumaczenie nieoficjalne].
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Zasady 9 i 16 rozporzadzenia wykonawczego do porozumienia lizbonskiego, ktére
weszlo w Zycie w dniu 1 kwietnia 2002 r., stanowia:

»,Zasada 9

Oswiadczenie o odmowie

1. Wydanie o$wiadczenia o odmowie jest zglaszane Biuru Miedzynarodowemu
przez wlasciwe organy administracji umawiajacej si¢ strony, w ktérej imieniu
os$wiadczenie zostalo wydane; o§wiadczenie musi by¢ podpisane przez ten organ
administracji.

Zasada 16

Uniewaznienie

1. W przypadku uniewaznienia skutkéw rejestracji miedzynarodowej przez jedna
z umawiajacych sie stron i jezeli od uniewaznienia tego nie przystuguje juz zaden
$rodek odwotlawczy, jest ono zglaszane Biuru Miedzynarodowemu przez wlasci-
wy organ administracji tej umawiajacej sie strony. [...]

[...]” [tlumaczenie nieoficjalne].
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Nazwa pochodzenia ,Bud” zostata zarejestrowana w WIPO na podstawie porozu-
mienia lizbonskiego w dniu 10 marca 1975 r. pod numerem 598 dla piwa.

Miedzynarodowe umowy dwustronne

Umowa dwustronna

W dniu 11 czerwca 1976 r. Republika Austrii i Czechostowacka Republika Socjali-
styczna podpisaly umowe w sprawie ochrony oznaczen geograficznych, nazw pocho-
dzenia i innych nazw zwigzanych z pochodzeniem produktéw rolnych i przemyslo-
wych (zwana dalej ,umowa dwustronng”).

Po jej zatwierdzeniu i ratyfikacji umowa dwustronna zostata opublikowana w Bundes-
gesetzblatt fiir die Republik Osterreich z dnia 19 lutego 1981 r. (BGBL 75/1981). Zgod-
nie z art. 16 ust. 2 umowa dwustronna weszla w zycie na czas nieokre$lony w dniu
26 lutego 1981 r.

Artykul 1 umowy dwustronnej przewiduje:

»~Umawiajace sie panstwa zobowiazuja sie do przedsiewziecia wszelkich srodkéw
koniecznych do zapewnienia skutecznej ochrony przed nieuczciwa konkurencja
w obrocie handlowym oznaczen geograficznych, nazw pochodzenia i innych nazw
zwiazanych z pochodzeniem produktéw rolnych i przemystowych, objetych katego-
riami, o ktérych mowa w art. 5, i wyszczeg6lnionych w porozumieniu przewidzianym
w art. 6, a takze nazw i ilustracji wymienionych w art. 3, 4 i art. 8 ust. 2” [ttumaczenie
nieoficjalne, podobnie jak wszystkie cytaty z tej umowy ponizej].
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Zgodnie z art. 2 umowy dwustronnej:

»W rozumieniu niniejszej umowy oznaczeniami geograficznymi, nazwami pocho-
dzenia i innymi nazwami zwiazanymi z pochodzeniem sa wszelkie oznaczenia, ktére
bezpos$rednio lub posrednio odnosza sie do pochodzenia produktu. Takie oznaczenie
sklada sie co do zasady z nazwy geograficznej. Niemniej jednak moze ono sklada¢
sie takze z innych wzmianek, w przypadku gdy zainteresowane kregi w paristwie po-
chodzenia dostrzegaja w nich oznaczenie panstwa produkcji w odniesieniu do nazy-
wanego tak produktu. Wspomniane nazwy moga zawiera¢, poza wskazaniem tery-
torium pochodzenia okres$lonego geograficznie, wzmianki dotyczace jakosci danego
produktu. Te szczegélne wlasciwosci towaréw sa wylacznie lub zasadniczo wynikiem
wplywow geograficznych lub ludzkich”

Artykut 3 ust. 1 umowy dwustronnej stanowi:

»[...] nazwy czechostowackie, ktére zostana wskazane w porozumieniu, jakie zostanie
zawarte zgodnie z brzmieniem art. 6, beda w Republice Austrii zastrzezone wytacznie
dla produktéw czechostowackich”

Artykut 5 ust. 1 pkt B2 umowy dwustronnej wsréd kategorii produktéw czeskich
objetych ochrona ustanowiong na mocy tej umowy wymienia piwa.

Zgodnie z art. 6 umowy dwustronnej:

»Nazwy dotyczace produktéw, do ktérych znajduja zastosowanie wymogi okres-
lone w art. 2 i 5, korzystajace z ochrony na podstawie niniejszej umowy i niebedace
w zwiazku z tym nazwami rodzajowymi zostang wymienione w porozumieniu, ktére
zostanie zawarte pomiedzy rzadami tych dwéch umawiajacych sie panstw”.
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Porozumienie dwustronne

Zgodnie z art. 6 umowy dwustronnej porozumienie wykonawcze do tej umowy (zwa-
ne dalej ,porozumieniem dwustronnym” i, jako calo$¢ wraz z umowa dwustronna,
»miedzynarodowymi umowami dwustronnymi”) zostalo zawarte w dniu 7 czerwca
1979r.

Zalacznik B do porozumienia dwustronnego stanowi:

»Czechostowackie nazwy produktéw rolnych i przemystowych

B Srodki spozywcze i produkty rolne (inne niz wino)

2. Piwo

Czeska Republika Socjalistyczna

Bud
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Prawo Unii

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspoélno-
towego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostato uchylone i zastapione roz-
porzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlno-
towego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1). Jednakze w odniesieniu do niniejszego
sporu zastosowanie znajduje wcigz rozporzadzenie nr 40/94 w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 70, s. 1)
(zwane dalej ,rozporzadzeniem nr 40/94”).

Artykut 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Wzgledne podstawy odmo-
Wy rejestracji’, stanowi:

»W przypadku sprzeciwu wlasciciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub
innego oznaczenia uzywanego w obrocie gospodarczym [handlowym] o znaczeniu
wiekszym niz lokalne [0 zasiegu wigkszym niz lokalny], zgltoszonego znaku towaro-
wego nie rejestruje sie w przypadku i w zakresie, w jakim ustawodawstwo wspdlnoto-
we lub prawo panstwa czlonkowskiego reguluja taki znak [w jakim zgodnie z prawem
wspdlnotowym lub prawem panstwa czlonkowskiego majacym zastosowanie do tego
oznaczenia]:

a) prawa do tego znaku [oznaczenia] zostaly nabyte przed data wniosku o rejestracje
wspoélnotowego znaku towarowego [dokonania zgloszenia wspdélnotowego zna-
ku towarowego] lub data zastrzezenia prawa pierwszenstwa wniosku o rejestra-
cje wspolnotowego znaku towarowego [data zastrzezenia prawa pierwszenstwa
przywolanego na poparcie zgloszenia wspélnotowego znaku towarowegol;

b) oznaczenie to daje wlascicielowi prawo zakazu uzywania kolejnego [p6Zniejsze-
go] znaku towarowego”.
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Artykut 43 ust. 2 i 3 tego rozporzadzenia przewiduje:

»2. Na wniosek zglaszajacego wlasciciel wcze$niejszego wspélnotowego znaku towa-
rowego, ktory zglosil sprzeciw, przedstawia dowdd, ze w okresie pieciu lat poprze-
dzajacych publikacje zgloszenia wspdélnotowego znaku towarowego wczesniejszy
wspélnotowy znak towarowy byt rzeczywiscie uzywany we Wspdlnocie w odnie-
sieniu do towardw lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany i ktére przytacza
on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub Ze istnieja usprawiedliwione powody
nieuzywania znaku, pod warunkiem Ze wcze$niejszy wspoélnotowy znak towarowy
byl w tym terminie zarejestrowany od co najmniej pieciu lat. Wobec braku takiego
dowodu sprzeciw odrzuca sie. Jezeli wczeéniejszy wspoélnotowy znak towarowy byt
uzywany tylko dla czesci towaréw lub ustug, dla ktérych jest on zarejestrowany, do
cel6w rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla tej cze-
$ci towardw lub ustug.

3. Ustep 2 stosuje sie do weczesniejszych krajowych znakéw towarowych okreslonych
w art. 8 ust. 2 lit. a), zastepujac uzywanie w panstwie cztonkowskim, w ktérym wcze-
$niejszy krajowy znak towarowy jest chroniony, uzywaniem we Wspoélnocie [Ustep 2
stosuje sie do wcze$niejszych krajowych znakéw towarowych okreslonych w art. 8
ust. 2 lit. a), zastepujac uzywanie we Wspolnocie uzywaniem w panstwie cztonkow-
skim, w ktédrym wcze$niejszy krajowy znak towarowy jest chroniony]”.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94:

»W trakcie postepowania Urzad bada stan faktyczny z urzedu; jednakze w postepo-
waniu odnoszacym sie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji Urzad ogranicza
sie w tym badaniu do stanu faktycznego, dowoddéw i argumentéw przedstawionych
przez strony oraz poszukiwanego zado$¢uczynienia”.
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Okoliczno$ci powstania sporu

Okolicznosci sporu wniesionego do Sadu opisane w zaskarzonym wyroku mozna zre-
asumowac nastepujaco:

W dniach 1 kwietnia 1996 r., 28 lipca 1999 r., 11 kwietnia 2000 r. i 4 lipca 2000 r.
Anheuser-Busch dokonala w OHIM czterech zgloszen celem zarejestrowania stowne-
go i graficznego znaku Bud jako wspélnotowych znakéw towarowych dla okreslonych
rodzajow towaréw, w tym piwa, nalezacych do klas 16, 21, 25, 32, 33, 35, 38, 41142
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug
do celéw rejestracji znakéw towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

W dniach 5 marca 1999 r., 1 sierpnia 2000 r., 22 maja 2001 r. i 5 czerwca 2001 r.
Budvar wniosta sprzeciwy na mocy art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 w odniesieniu
do wszystkich towaréw wyszczegdlnionych w zgloszeniach.

Na poparcie tych sprzeciwéw Budvar powotata sie w pierwszej kolejnosci, stosownie
do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, na istnienie wcze$niejszego znaku
towarowego, a mianowicie miedzynarodowego graficznego znaku towarowego Bud
(nr 361 566), zarejestrowanego dla piwa i wywolujacego skutki w Austrii, w Beneluk-
sie i we Wtoszech.

W drugiej kolejnosci Budvar podniosta, na podstawie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94, istnienie nazwy pochodzenia ,bud’; chronionej z jednej strony we Francji,
we Wloszech i w Portugalii na mocy porozumienia lizbonskiego i z drugiej strony
w Austrii na mocy miedzynarodowych uméw dwustronnych.
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Decyzja z dnia 16 lipca 2004 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM uwzglednit sprzeciw
wniesiony wobec rejestracji zgtoszonego znaku towarowego w odniesieniu do ,ustug
$wiadczonych w restauracjach, barach i gospodach” (klasa 42), objetych zgloszeniem
z dnia 4 lipca 2000 r., uznajac w szczegdlnosci, ze Budvar dowiodta posiadania przez
nig praw do nazwy pochodzenia ,bud” we Francji, we Wloszech i w Portugalii.

Na mocy decyzji z dnia 23 grudnia 2004 r. i z dnia 26 stycznia 2005 r. Wydzial Sprze-
ciwéw odrzucit sprzeciwy wniesione wobec rejestracji znakéw towarowych bedacych
przedmiotem trzech pozostalych zgloszen, stwierdzajac zasadniczo, ze nie dowie-
dziono, by — co sie tyczy Francji, Wloch, Austrii i Portugalii — nazwa pochodzenia
»bud” byla oznaczeniem uzywanym w obrocie handlowym o zasiegu wigkszym niz
lokalny.

Whiosek ten byl wynikiem zastosowania przez Wydzial Sprzeciwéw tych samych
kryteriéw co przewidziane w art. 43 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 w zwiazku z za-
sada 22 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), zmienionego
rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172,
s. 4) (zwanego dalej ,rozporzadzeniem nr 2868/95”), ktére to kryteria maja zasto-
sowanie do dowodu ,rzeczywistego uzywania” wczesniejszych znakéw towarowych
stanowiacych podstawe sprzeciwu.

Budvar wniosta trzy odwotania od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw OHIM z dnia
23 grudnia 2004 r. i z dnia 26 stycznia 2005 r. oraz od decyzji tego wydziatu z dnia
16 lipca 2004 r. w zakresie dotyczacym oddalenia sprzeciwu w odniesieniu do pozo-
stalych ustug nalezacych do klas 35, 38, 41 i 42.

Natomiast Anheuser-Busch wniosla odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw
OHIM z dnia 16 lipca 2004 r. w zakresie dotyczacym cze$ciowego uwzglednienia
sprzeciwu Budvar.
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W decyzjach wydanych w dniach 14 czerwca 2006 r., 28 czerwca 2006 r. i 1 wrze$nia
2006 r. Druga Izba Odwotawcza OHIM oddalita wniesione przez Budvar odwolania
od decyzji Wydziatu Sprzeciwéw OHIM z dnia 23 grudnia 2004 r. i z dnia 26 stycznia
2005 r. W decyzji wydanej w dniu 28 czerwca 2006 r. Izba Odwolawcza uwzglednita
odwotanie wniesione przez Anheuser-Busch przeciwko decyzji Wydzialu Sprzeci-
wow OHIM z dnia 16 lipca 2004 r. i w catosci oddalifa sprzeciw Budvar.

W spornych decyzjach Izba Odwolawcza wskazala, po pierwsze, ze w uzasadnieniu
swoich sprzeciwéw Budvar nie wydawala sie juz powolywaé na miedzynarodowy gra-
ficzny znak towarowy nr 361 566, a jedynie na nazwe pochodzenia ,,bud”

Po drugie, Izba Odwolawcza stwierdzita zasadniczo, po pierwsze, ze trudno sobie wy-
obrazi¢, by oznaczenie ,BUD” mogto zosta¢ uznane za nazwe pochodzenia, a nawet
za posrednie oznaczenie pochodzenia geograficznego. Izba Odwolawcza wywiodta
Z tego, ze sprzeciwu nie mozna bylo uwzgledni¢ na podstawie art. 8 ust. 4 rozporza-
dzenia nr 40/94 w oparciu o prawo przedstawione jako nazwa pochodzenia, ktére
w rzeczywisto$ci taka nazwa nie jest.

Po trzecie, Izba Odwolawcza, stosujac przez analogie przepisy art. 43 ust. 2 i 3 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 i zasade 22 rozporzadzenia nr 2868/95, stwierdzita, Ze przedsta-
wione przez Budvar dowody na okoliczno$¢ uzywania nazwy pochodzenia ,bud” we
Francji, we Wtoszech, w Austrii i w Portugalii nie byly wystarczajace.

Izba Odwotawcza stwierdzita wreszcie, ze sprzeciw nalezalo odrzuci¢ réwniez z uwa-
gi na fakt, ze Budvar nie wykazala, iz w zwigzku z rozpatrywang nazwa pochodzenia
przystuguje jej prawo do zakazania uzywania okreslenia ,bud” jako znaku towarowe-
go we Francji lub w Austrii.
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Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismami, ktére wplynely do sekretariatu Sadu w dniach 26 sierpnia 2006 r. (sprawa
T-225/06), 15 wrzesnia 2006 r. (sprawy T-255/06 i T-257/06) oraz 14 listopada 2006 r.
(sprawa T-309/06), Budvar wniosta skargi majace na celu stwierdzenie niewaznosci
spornych decyzji.

Budvar podniosta zasadniczo jeden tylko zarzut, ktéry dotyczyl naruszenia art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 i skladal sie z dwoch czesci.

W pierwszej cze$ci Budvar podwazata wniosek Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym
oznaczenie ,BUD” nie moze by¢ uwazane za nazwe pochodzenia. W drugiej czesci
Budvar kwestionowala przeprowadzona przez Izbe Odwotawcza ocene, zgodnie
z ktéra w niniejszym przypadku nie zostaly spelnione przestanki art. 8 ust. 4 rozpo-
rzadzenia nr 40/94.

W odniesieniu do pierwszej cze$ci podnoszonego zarzutu Sad wskazal w pkt 82 za-
skarzonego wyroku, ze do celéw zbadania zaskarzonych decyzji nalezato uczynic roz-
réznienie pomiedzy nazwa pochodzenia ,bud” zarejestrowang na mocy porozumie-
nia lizbonskiego, a nazwa ,bud” chroniona na mocy umowy dwustronne;j.

W pierwszej kolejnosci, jezeli chodzi o nazwe pochodzenia ,bud” zarejestrowana
na mocy porozumienia lizbonskiego, Sad w sposéb nastepujacy wypowiedzial sie
w pkt 87 zaskarzonego wyroku:

»W niniejszym przypadku nazwa pochodzenia »bud« (nr 598) zostala zarejestrowa-
na w dniu 10 marca 1975 r. Francja nie o§wiadczyta w terminie roku, liczac od dnia
doreczenia powiadomienia o rejestracji, ze nie moze zapewni¢ ochrony wspomnianej
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nazwy pochodzenia. Ponadto przed wydaniem [spornych] decyzji skutki rozpatrywa-
nej nazwy pochodzenia zostaly uniewaznione wyrokiem tribunal de grande instance
de Strasbourg [Francja] z dnia 30 czerwca 2004 r. Przedstawione w toku postepo-
wania dokumenty wskazuja jednak, ze Budvar wniosta odwolanie od tego wyroku,
a odwotanie to miato skutek zawieszajacy. A zatem wynika z tego, ze w momencie
wydania [spornych] decyzji skutki rozpatrywanej nazwy pochodzenia nie zostaly
uniewaznione we Francji orzeczeniem, ktére nie podlega zaskarzeniu”

Sad przypomnial nastepnie w pkt 88 zaskarzonego wyroku swoje orzecznictwo, zgod-
nie z ktérym wazno$¢ krajowego znaku towarowego nie moze by¢ kwestionowana
w postepowaniu w sprawie rejestracji wspolnotowego znaku towarowego, poniewaz
przepisy prawa Unii dotyczace znakéw towarowych nie zastepuja obowiazujacego
w panstwach cztonkowskich prawa znakéw towarowych.

Wywiod! on z tego w pkt 89 wspomnianego wyroku, ze system stworzony przez roz-
porzadzenie nr 40/94 wymaga, by OHIM uwzgledniat istnienie praw wczeéniejszych
na szczeblu krajowym.

W pkt 90 zaskarzonego wyroku Sad wyciagnat w zwiazku z powyzszym nastepujacy
whniosek:

»Skoro we Francji skutki nazwy pochodzenia »bud« nie zostaly ostatecznie uniewaz-
nione, Izba Odwolawcza powinna [byla] uwzgledni¢ na mocy art. 8 ust. 4 rozporzg-
dzenia nr 40/94 stosowne przepisy prawa krajowego i rejestracje dokonana na mocy
porozumienia lizbonskiego, bez rozwazania, czy wczesniejsze prawo, na ktére sie po-
wotlano, stanowi »nazwe pochodzenia«”.

I - 2192



41

42

43

ANHEUSER-BUSCH PRZECIWKO BUDEJOVICKY BUDVAR

Wreszcie w pkt 91 zaskarzonego wyroku Sad dodal, ze jezeli Izba Odwotawcza zywita
powazne watpliwosci co do kwalifikacji weczesniejszego prawa jako ,nazwy pocho-
dzenia’, a zatem w odniesieniu do ochrony, jaka nalezalo mu przyzna¢ na mocy wska-
zanych przepisow prawa krajowego, podczas gdy to wlasnie ta kwestia byla przed-
miotem postepowania sadowego we Francji, to na podstawie zasady 20 ust. 7 lit. c)
rozporzadzenia nr 2868/95 miala ona mozliwo$¢ zawieszenia postepowania w spra-
wie sprzeciwu do czasu wydania ostatecznego wyroku w tym przedmiocie.

W konsekwencji Sad orzekl w pkt 92 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwolawcza na-
ruszyla art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzajac najpierw, ze wczesniejsze
prawo, na ktére sie powolano, zarejestrowane na mocy porozumienia lizbonskie-
go, nie bylo ,nazwa pochodzenia’;, a nastepnie — ze kwestia, czy oznaczenie ,BUD”
bylo uwazane za chroniona nazwe pochodzenia migedzy innymi we Francji, posiada-
ta ,drugorzedne znaczenie” i wreszcie wnoszac z tego, ze sprzeciw nie mogt zostac
uwzgledniony na tej podstawie.

Co sie tyczy w drugiej kolejnosci nazwy ,,bud” chronionej na podstawie miedzynaro-
dowych uméw dwustronnych, Sad zauwazyl w pkt 93 zaskarzonego wyroku, ze owe
umowy nie okreslaly oznaczenia ,BUD” dokladnie jako ,nazwy pochodzenia”

W pkt 94 zaskarzonego wyroku Sad uznal, ze z art. 2 umowy dwustronnej wynika, iz
opiera sie ona na definicji, ktéra jest szersza od tej przyjetej przez Izbe Odwolawcza,
poniewaz wystarczy, by objete nia oznaczenia lub nazwy odnosily sie bezposrednio
lub posrednio do pochodzenia towaru, aby mozna je bylo wymieni¢ w porozumieniu
dwustronnym i aby mogly korzysta¢ z tego wzgledu z ochrony przyznanej na mocy
wspomnianej umowy.
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W tym zakresie Sad orzekl w pkt 95 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwotawcza
popelnita dwa bledy: po pierwsze, nieslusznie stwierdzita, Ze przyznana na mocy
miedzynarodowych uméw dwustronnych ochrona oznaczenia ,bud” byla $cisle po-
wigzana z jego statusem ,nazwy pochodzenia’; a po drugie, Ze — w oderwaniu od oko-
licznosci — zastosowala definicje ,nazwy pochodzenia’, ktéra nie odpowiada definicji
oznaczen chronionych na mocy wspomnianych uméw.

Nastepnie Sad orzekt w pkt 96 zaskarzonego wyroku, ze okoliczno$¢, iz Budvar mogta
przedstawic¢ prawo, na ktore sie powolala, jako ,nazwe pochodzenia’, nie uniemozli-
wiata Izbie Odwolawczej przeprowadzenia pelnej oceny przedstawionych okoliczno-
$ci faktycznych i dokumentéw. Ograniczenie podstawy faktycznej badania przepro-
wadzanego przez OHIM nie wyklucza bowiem tego, aby wzial on pod uwage — poza
faktami wyraZznie przedstawionymi przez strony w trakcie postepowania w sprawie
sprzeciwu — fakty notoryjne, to znaczy fakty, ktére moga by¢ powszechnie znane albo
ktére wynikaja z powszechnie dostepnych Zrédet.

Sad wywiddt z tego w pkt 97 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwolawcza naruszy-
ta art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzajac najpierw, ze wcze$niejsze pra-
wo, na ktére si¢ powotano, chronione na mocy umowy dwustronnej, nie jest ,nazwa
pochodzenia” zgodnie z definicja zastosowana przez Izbe Odwotawcza, nastepnie,
ze kwestia, czy oznaczenie ,BUD” zostalo uznane za nazwe pochodzenia chronio-
na miedzy innymi w Austrii, ma ,drugorzedne znacznie’, i wreszcie, ze sprzeciw nie
mogl zostaé¢ uwzgledniony na tej podstawie.

W pkt 98 wspomnianego wyroku Sad zauwazyl, Ze miedzynarodowe umowy dwu-
stronne wciaz jeszcze wywieraja skutki w Austrii w zakresie ochrony nazwy ,bud’,
ktory to wniosek opart w szczegdlnosci na ustaleniu, Ze toczace sie w Austrii spory nie
zostaly zakoniczone prawomocnym orzeczeniem sadowym. Sad orzek! jednoczesnie,
ze w kontekscie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 Izba Odwotawcza powinna byla
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uwzgledni¢ wczesniejsze prawo, na ktére powotata sie Budvar, bez mozliwosci pod-
wazenia samej kwalifikacji tego prawa.

W zwigzku z powyzszym w pkt 99 zaskarzonego wyroku Sad uwzglednil pierwsza
cze$é jedynego zarzutu, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

Co sie tyczy drugiej czesci tego zarzutu, dotyczacej zastosowania przestanek okres-
lonych w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, Sad rozpatrzyl na wstepie argument
zwigzany z przestankami uzywania w obrocie handlowym oznaczenia o zasiegu wiek-
szym niz lokalny.

W odniesieniu, po pierwsze, do przestanki zwigzanej z uzywaniem oznaczenia ,BUD”
w obrocie handlowym Sad przypomniat na wstepie, w pkt 160 zaskarzonego wyroku,
ze w spornych decyzjach Izba Odwolawcza zastosowala przez analogie art. 43 ust. 2
i 3 rozporzadzenia nr 40/94 oraz wymog przedstawienia dowodu rzeczywistego uzy-
wania wcze$niejszego prawa przewidziany w art. 43 ust. 2 tego rozporzadzenia.

W pkt 163 zaskarzonego wyroku Sad orzek! nastepnie, ze cele i przestanki zwigzane
z wykazaniem rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego réznia sie
od celéw i przestanek zwiazanych z wykazaniem uzywania w obrocie handlowym
oznaczenia, o ktérym mowa w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, zwlaszcza gdy
mamy do czynienia, jak w niniejszej sprawie, z nazwa pochodzenia zarejestrowana na
podstawie porozumienia lizboriskiego lub z nazwa pochodzenia uzywana na podsta-
wie miedzynarodowych uméw dwustronnych.
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W tym zakresie Sad stwierdzil w pkt 164—167 zaskarzonego wyroku, ze:

— artykut 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nie odnosi si¢ do ,,rzeczywistego” uzywa-

nia oznaczenia przywolanego na poparcie sprzeciwu;

w kontekscie stosowania art. 9 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, jak réwniez art. 5
ust. 1 i art. 6 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnosza-
cych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) Trybunal i Sad konse-
kwentnie stwierdzily, ze z uzywaniem oznaczenia ,w obrocie handlowym” mamy
do czynienia, gdy odbywa sie ono nie w sferze prywatnej, lecz w kontekscie
dzialalnosci handlowej majacej na celu uzyskanie korzysci gospodarczej (zob.
w szczegblnosci wyrok Trybunatu z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01
Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 40);

zastosowanie przez analogie art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 wykladni
oznaczaloby objecie oznaczen, o ktérych mowa w art. 8 ust. 4 tego rozporzadze-
nia, przestankami odnoszacymi si¢ specyficznie do znakéw towarowych i zakresu
ich ochrony. Ten ostatni przepis zawiera nadto dodatkowy wymog, nieprzewi-
dziany w art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia, zwiazany z przed-
stawieniem dowodu, Ze przepisy danego panstwa czlonkowskiego przyznaja
w zwigzku z oznaczeniem prawo do zakazania uzywania pdzniejszego znaku
towarowego;

owo zastosowanie art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 przez analogie spra-
wilo, ze Izba Odwolawcza rozpatrzyla uzywanie rozpatrywanego oznaczenia od-
rebnie dla Francji, Wtoch, Austrii i Portugalii, to znaczy na kazdym z terytoriéw,
na ktérych — zdaniem Budvar — nazwa ,bud” jest chroniona, i w konsekwencji
nie uwzglednila przedstawionych przez Budvar dowodéw dotyczacych uzywania
przywolywanych przez nig nazw w Beneluksie, w Hiszpanii i w Zjednoczonym
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Kroélestwie. W ocenie Sadu z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nie wynika, by
oznaczenia takie jak to rozpatrywane musialy by¢ uzywane na terytorium pan-
stwa, ktérego przepisy sa przywolywane na poparcie jego ochrony, a zatem takie
oznaczenia moga by¢ objete ochrona na konkretnym terytorium, mimo ze nie
byly tam uzywane.

W $wietle powyzszych uwag Sad orzek! wreszcie w pkt 168 zaskarzonego wyroku, ze
Izba Odwotawcza naruszyla prawo, podejmujac decyzje o zastosowaniu przez ana-
logie przepiséw prawa Unii dotyczacych ,rzeczywistego” uzywania wczesniejszego
znaku towarowego. W opinii Sadu Izba Odwolawcza powinna byla sprawdzi¢, czy
dokumenty dostarczone przez Budvar w toku postepowania administracyjnego od-
zwierciedlaly uzywanie wspomnianych oznaczent w kontekscie dziatalno$ci handlo-
wej majacej na celu uzyskanie korzysci gospodarczej, a nie w sferze prywatnej, i to bez
wzgledu na terytorium, na ktérym oznaczenia byly uzywane.

Sad dodat jednak w tym samym pkt 168, zZe popelniony przez Izbe Odwotawcza blad
metodologiczny moglby uzasadni¢ stwierdzenie niewazno$ci spornych decyzji tyl-
ko wtedy, gdyby Budvar wykazala, ze omawiane oznaczenia byly uzywane w obrocie
handlowym.

W tym wzgledzie Sad podkreslit w pkt 169 zaskarzonego wyroku, iz z art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 nie wynika, by wnoszacy sprzeciw musiat wykaza¢, ze dane
oznaczenie bylo uzywane przed zgloszeniem wspdlnotowego znaku towarowego,
mozna co najwyzej wymagad, tak jak w odniesieniu do wczeéniejszych znakéw to-
warowych, i to tylko i wytacznie w celu unikniecia sytuacji, w ktérych postepowanie
w sprawie sprzeciwu byloby jedynym powodem korzystania z wcze$niejszego prawa,
aby rozpatrywane oznaczenie bylo uzywane przed opublikowaniem zgloszenia znaku
towarowego w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towarowych.
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W pkt 170-172 zaskarzonego wyroku Sad dokonal analizy dokumentéw przedsta-
wionych przez Budvar i ustaliwszy, ze dotyczyly one uzywania oznaczenia przed
opublikowaniem zgloszenia rozpatrywanego znaku towarowego, uznal, w pkt 173
tego wyroku, iz dokumenty te moga dowodzi¢ ,,uzywania” omawianego oznaczenia
w obrocie handlowym, pod warunkiem Ze zostanie im przyznana wystarczajaca moc
dowodowa.

Co do istoty Sad orzek! w pkt 175 zaskarzonego wyroku, ze wzmianka majaca na celu
wskazanie pochodzenia geograficznego produktu moze by¢ uzywana, podobnie jak
znak towarowy, w obrocie handlowym i nie oznacza to wcale, Ze taka nazwa jest uzy-
wana ,jako znak towarowy” i traci z tego wzgledu swa zasadnicza funkcje.

Sad stwierdzil ponadto w pkt 176 zaskarzonego wyroku, ze nie mozna kwestionowac
mocy dowodowej dokumentéw dotyczacych dostaw dokonywanych nieodplatnie,
poniewaz mogly one by¢ realizowane w ramach dziatalnosci handlowej majacej na
celu uzyskanie korzys$ci gospodarczej w postaci zdobycia nowych rynkéw zbytu.

W konsekwencji w pkt 178 zaskarzonego wyroku Sad uwzglednil argument Budvar
dotyczacy przestanki uzywania oznaczenia w obrocie handlowym, przewidzianej
w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

Co sie tyczy, po drugie, przestanki dotyczacej zasiegu rozpatrywanego oznaczenia,
Sad przypomniat w pkt 179 zaskarzonego wyroku, ze w ocenie Izby Odwolawczej
dowdd uzywania tego oznaczenia we Francji nie wystarczyl do wykazania istnienia
prawa, ktérego zasieg bylby wiekszy niz lokalny.
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W tym zakresie Sad orzekt w pkt 180 i 181 zaskarzonego wyroku, ze réwniez w tym
wypadku Izba Odwolawcza naruszyta prawo, poniewaz wspomniana przestanka do-
tyczy samego oznaczenia, czyli geograficznego zakresu ochrony tego oznaczenia,
a nie zasiegu jego uzywania. W kwestii tej Sad przyjal, ze omawiane prawa wcze$niej-
sze maja zasieg wiekszy niz lokalny, zwazywszy na fakt, ze ich ochrona na podstawie
porozumienia lizboniskiego wykracza poza terytorium pochodzenia.

Sad wywiddt z tego w pkt 182 zaskarzonego wyroku, ze argumenty dotyczace pierw-
szej kwestii poruszonej w ramach drugiej czesci jedynego zarzutu sa zasadne.

Jezeli chodzi o argumenty dotyczace drugiej kwestii poruszonej w ramach drugiej
czeéci jedynego zarzutu, a mianowicie tego, czy Budvar dowiodla, ze z tytulu rozpa-
trywanych oznaczenn przystugiwalo jej prawo do zakazania uzywania pdzniejszego
znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 4 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, Sad
orzekl w pkt 185 zaskarzonego wyroku, ze ciezar dowodu w tym zakresie spoczywa
na wnoszacym sprzeciw, takze jesli wzia¢ pod uwage art. 74 tego rozporzadzenia.

Odnoszac sie do przywolanych przez Budvar na poparcie sprzeciwu przepiséw krajo-
wych, ktére mialy wykaza¢ istnienie prawa do zakazania uzywania okreslenia ,BUD”
jako znaku towarowego we Francji lub w Austrii, Sad orzekl, po pierwsze, w pkt 192
zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwotawcza nie mogta oprze¢ swego wniosku, zgod-
nie z ktérym Budvar nie dowiodta takiego prawa, wylacznie na przywotanych orze-
czeniach sagdowych wydanych w tych panstwach czlonkowskich, poniewaz zadne
z tych orzeczen nie stalo sie jeszcze prawomocne.

Sad dodal w tym samym pkt 192, ze w celu ustalenia, czy taki dowdd zostal przed-
stawiony, Izba Odwotawcza powinna byla réwniez uwzglednié¢ przepisy prawa
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krajowego, na ktére powolala si¢ Budvar, w tym porozumienie lizbonskie i umowe
dwustronng, a zwlaszcza, w przypadku Francji, kilka postanowien kodeksu rolnego,
kodeksu konsumenta i kodeksu wtasnosci intelektualnej, a w przypadku Austrii, pod-
stawe prawna przywolana w skargach wniesionych przez Budvar w oparciu o wska-
zane przepisy krajowe, czyli art. 9 umowy dwustronnej i austriackie uregulowania
dotyczace znakéw towarowych i nieuczciwej konkurencji.

W odniesieniu do Austrii Sad przypomnial, po drugie, w pkt 193 zaskarzonego wy-
roku, ze Izba Odwolawcza wskazala, iz zgodnie z wyrokiem Oberlandesgericht Wien
(Austria) z dnia 21 kwietnia 2005 r. okreslenie ,bud” nie stanowi nazwy miejsca i nie
jest uwazane przez czeskich konsumentéw za okreslenie piwa z miasta Czeskie Bu-
dziejowice, oraz ze zdaniem Izby Odwotawczej wyrok ten opierat sie na ustaleniach
faktycznych, ktére prawdopodobnie nie zostatyby objete kontrola sadu orzekajacego
w ostatniej instancji.

Sad stwierdzil w tym samym pkt 193, Ze z dokumentéw przedstawionych w toku po-
stepowania wynikalo, iz to wlasnie ww. wyrok Oberlandesgericht Wien zostat uchy-
lony przez Oberster Gerichtshof (Austria) wyrokiem z dnia 29 listopada 2005 r., czyli
przed wydaniem spornych decyzji, z tym uzasadnieniem, ze zostalo w nim ustalone
jedynie, iz nazwa ,bud” nie jest powigzana z zadnym konkretnym regionem ani zad-
ng konkretna miejscowo$cia w Republice Czeskiej, podczas gdy nalezato ustali¢, czy
w kontekscie piwa czescy konsumenci interpretuja te nazwe jako wskazanie miejsca
lub regionu.

W tym zakresie Sad orzekl w tym samym pkt 193, Ze skoro w swej replice w poste-
powaniu przed Izba Odwolawcza Budvar dostarczyta kopie odwotania do Oberster
Gerichtshof, to Izba Odwotawcza mogta zasiegna¢ informacji u stron lub za pomoca
jakiegokolwiek innego $rodka o wyniku postepowania toczacego si¢ przed tym sadem
krajowym.
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W odniesieniu do tej kwestii Sad przypomnial, réwniez w pkt 193 zaskarzonego
wyroku, ze OHIM musi z urzedu zasiegnac informacji, za pomoca $rodkdéw, ktére
w danym przypadku uzna za stosowne, na temat prawa krajowego danego paristwa
czltonkowskiego, jezeli takie informacje sa niezbedne do oceny przestanek zastosowa-
nia rozpatrywanej podstawy odmowy rejestracji, a zwtaszcza prawdziwosci przedsta-
wionych faktéw lub mocy dowodowej dostarczonych dowoddéw. W opinii Sadu ogra-
niczenie podstawy faktycznej badania przeprowadzanego przez OHIM nie wyklucza
bowiem, aby bral on pod uwage — poza faktami wyraznie przedstawionymi przez
strony w trakcie postepowania w sprawie sprzeciwu — fakty notoryjne, to znaczy fak-
ty, ktére moga by¢ powszechnie znane lub ktére wynikaja z powszechnie dostepnych
zrédel.

Po trzecie, co sie tyczy Francji, Sad orzekl w pkt 195 zaskarzonego wyroku, ze wbrew
temu, co stwierdzita Izba Odwotawcza, z art. 8 ust. 4 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
nie wynika, by wnoszacy sprzeciw musiat wykaza¢, ze faktycznie mégt juz zakazaé
uzywania pdzniejszego znaku towarowego, czego Budvar nie byta w stanie uczyni¢,
ale ze przystuguje mu takie prawo.

W pkt 196 zaskarzonego wyroku Sad dodal, ze wbrew wskazaniom Izby Odwotaw-
czej nazwa pochodzenia ,bud’, zarejestrowana na podstawie porozumienia lizboni-
skiego, nie zostala uniewazniona orzeczeniem tribunal de grande instance de Stras-
bourg z dnia 30 czerwca 2004 r., poniewaz z orzeczenia tego wyrazZnie wynika, iz
uniewaznienie dotyczy wylacznie ,skutkéw” nazwy pochodzenia wywolywanych na
terytorium francuskim, zgodnie ze stosownymi postanowieniami porozumienia
lizbonskiego. Sad przypomniat réwniez, Ze owo orzeczenie jest przedmiotem poste-
powania odwotawczego, a odwolanie ma skutek zawieszajacy.

Sad orzekl w pkt 199 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwotawcza popelnita blad, nie
uwzgledniajac wszystkich okoliczno$ci faktycznych i prawnych wtasciwych do usta-
lenia, czy — tak jak tego wymaga art. 8 ust. 4 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 — prawo
danego paristwa cztonkowskiego przyznaje spdtce Budvar prawo do zakazania uzy-
wania pdzniejszego znaku towarowego.
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Sad wywiddl z tego w pkt 201 zaskarzonego wyroku, ze druga czes¢ jedynego zarzutu
nalezy uzna¢ za zasadnag, a co za tym idzie — nalezy uwzgledni¢ jedyny zarzut i skarge
w calosci.

W konsekwencji w pkt 202 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil niewazno$¢ spor-
nych decyzji.

Postepowanie przed Trybunalem i zadania stron

W odwotaniu Anheuser-Busch wnosi do Trybunatu:

— o uchylenie zaskarzonego wyroku z wyjatkiem pierwszego punktu jego sentencji;

— tytulem zadania gtéwnego o ostateczne rozstrzygniecie sporu poprzez oddalenie
skargi wniesionej w pierwszej instancji lub tytutem zadania ewentualnego o prze-
kazanie sprawy Sadowi celem ponownego rozpoznania; a takze

— obciazenie Budvar kosztami postepowania.

Budvar wnosi do Trybunalu o:

— oddalenie odwolania; oraz
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— obciazenie Anheuser-Busch kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku; a takze

— obciazenie Budvar kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

Na poparcie odwolania Anheuser-Busch podnosi dwa zarzuty. Zarzut pierwszy, kté-
ry dzieli sie na trzy czesci, dotyczy naruszenia art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.
Zarzut drugi opiera sie na naruszeniu art. 8 ust. 4 w zwiazku z art. 74 ust. 1 tego
rozporzadzenia.

OHIM o$wiadcza, ze popiera odwolanie, i podnosi dwa zarzuty dotyczace narusze-
nia, odpowiednio, art. 8 ust. 4 i art. 74 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia.
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Wprzedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 4 rozporzgdzenia
nr 40/94

W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu pierwszego

— Argumentacja stron

W pierwszej czesci zarzutu pierwszego Anheuser-Busch podnosi, Ze Sad naruszyl
prawo, stwierdzajac, iz Izba Odwotawcza nie byla kompetentna do ustalenia, czy
Budvar dowiodla waznosci wczes$niejszych praw przywolanych na podstawie art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, mimo ze mogla ona nasuwaé powazne watpliwosci.

W ramach postepowania w sprawie sprzeciwu opartego na ,prawach” w rozumieniu
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 OHIM powinien ustali¢, czy prawa te istnieja
naprawde, czy wywoluja skutki i czy mozna si¢ na nie powota¢ wzgledem zgloszenia
danego znaku, co tez stusznie uczynita Izba Odwolawcza.

Ciezar dowodu w zakresie wykazania, ze powyzsze przestanki zostaly spetnione, spo-
czywa na wnoszacym sprzeciw, co znajduje potwierdzenie w art. 43 ust. 5 i art. 45
rozporzadzenia nr 40/94.
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W tym wypadku Izba Odwotawcza oparta sie na kilku orzeczeniach sadowych, ktére
staly sie prawomocne w odniesieniu do Republiki Wtoskiej i Republiki Portugalskiej,
natomiast nie w odniesieniu do Republiki Francuskiej i Republiki Austrii; z orzeczen
tych wynikalo, w zakresie dotyczacym dwdch pierwszych z wymienionych powyzej
panstw cztonkowskich, ze omawiana nazwa zostala uniewazniona, natomiast co sie
tyczy dwéch pozostatych panstw czlonkowskich, ze wczeéniejsze prawo nie wywoly-
walo skutkéw.

Jezeli chodzi o orzeczenia wydane w tych dwdch ostatnich panstwach cztonkowskich,
Anheuser-Busch dostarczyta liczne dokumenty, ktére wykazywaly, Ze omawiana na-
zwa nie moze zosta¢ uznana za nazwe pochodzenia tudziez oznaczenie geograficzne,
obalajac w ten sposéb wynikajace z rejestracji domniemanie istnienia takiego pra-
wa wczeséniejszego. To do Budvar nalezalo nastepnie wykazanie istnienia praw kra-
jowych, na ktdre sie powolywala. Izba Odwotawcza, dokonawszy oceny materiatu
dowodowego przedstawionego przez Budvar, uznala, Ze tej ostatniej nie udalo sie
dowie$¢ tej okolicznosci.

Wreszcie Anheuser-Busch zarzuca Sadowi, ze przyjal za podstawe analogie miedzy
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 a art. 8 ust. 1 tego rozporzadzenia, ktéry doty-
czy sprzeciwu opartego na wczesniejszym znaku towarowym i w kontekscie ktérego
z utrwalonego orzecznictwa Sadu wynika, ze OHIM nie poddaje weryfikacji wazno-
$ci wczesniejszego znaku.

Tymczasem taka analogia nie ma uzasadnienia. Oba rozpatrywane przepisy przewi-
duja bowiem odrebne i rézniace si¢ od siebie podstawy odmowy rejestracji. Krajowy
znak towarowy stanowi podstawe odmowy rejestracji juz tylko ze wzgledu na to, ze
zostal zarejestrowany, poniewaz ustawodawstwa panstw cztonkowskich odnoszace
sie do znakéw towarowych zostaly zharmonizowane przez dyrektywe 89/104. Po-
wyzsze nie dotyczy natomiast ,praw’; o ktérych mowa w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94, gdyz nie byly one przedmiotem zadnego §rodka harmonizujacego.
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Budvar przypomina, ze rozporzadzenie nr 40/94 nie nadaje OHIM, jako jednostce
organizacyjnej Unii Europejskiej, uprawnienia do rejestrowania lub uniewazniania
krajowych znakéw towarowych. Zgodnie z tym, co zostalo takze wyrazone w moty-
wie jedenastym tego rozporzadzenia, kompetencje OHIM moga zosta¢ uznane tylko
wtedy, gdy zostaly one wyraZnie przyznane przez prawo wtdérne i pod warunkiem, ze
takiemu przyznaniu nie stoi na przeszkodzie traktat WE.

A zatem Sad slusznie nie uznal kompetencji OHIM do orzekania w przedmiocie waz-
nosci krajowego znaku towarowego, ktdry zostal przywolany na poparcie sprzeciwu.
Owa zasada, wyrazona takze w motywie pigtym rozporzadzenia nr 40/94, w pelni
znajduje zastosowanie do praw podnoszonych przez wnoszacego sprzeciw na pod-
stawie art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia.

— Ocena Trybunatu

Zgodnie z twierdzeniami Anheuser-Busch naruszenie prawa, ktérego dopuscit sie
Sad, polegalo zasadniczo na orzeczeniu, iz Izba Odwotawcza nie zastosowala sie
do art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz stwierdzita, ze oznaczenie ,Bud”
w postaci chronionej na podstawie porozumienia lizbonskiego i miedzynarodowych
umdéw dwustronnych nie mogto zostaé zakwalifikowane jako nazwa pochodzenia tu-
dziez posrednie oznaczenie pochodzenia geograficznego, a sprzeciw wniesiony tytu-
tem wspomnianego przepisu nie moze zosta¢ uwzgledniony na podstawie wcze$niej-
szego prawa przedstawionego jako nazwa pochodzenia, ktére w rzeczywistosci nig
nie jest.

W tym wzgledzie Sad stwierdzil w pkt 87 i 98 zaskarzonego wyroku, ze w momencie
wydania spornych decyzji postepowania sagdowe toczace sie we Francji i w Austrii
w przedmiocie waznosci, odpowiednio, nazwy pochodzenia ,bud’, chronionej we
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Francji przez porozumienie lizbonskie, i nazwy ,bud’, chronionej w Austrii na mocy
miedzynarodowych uméw dwustronnych, nie byly zakoniczone prawomocnym i nie-
zaskarzalnym orzeczeniem.

Ustaliwszy, ze wywolywane przez prawa wcze$niejsze skutki nie zostaly ostatecznie
uniewaznione w tych dwéch panstwach cztonkowskich oraz ze prawa te pozostawaly
wazne w momencie wydania spornych decyzji, Sad stwierdzit w pkt 90 i 98 zaskarzo-
nego wyroku, ze Izba Odwolawcza byta zobowiazana wzig¢ pod uwage podnoszone
prawa wczeéniejsze i nie byta uprawniona do podwazenia ich kwalifikacji.

Orzekajac w ten sposob, Sad nie naruszyl prawa.

Koniecznym, ale zarazem wystarczajacym warunkiem do zapobiezenia przez wno-
szacego sprzeciw rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 jest bowiem to, by w momencie dokonywania przez
OHIM oceny spelnienia wszystkich przestanek sprzeciwu mégl sie on powotaé¢ na
istnienie wcze$niejszego prawa, ktdre nie zostalo uniewaznione prawomocnym orze-
czeniem sagdowym.

W tych okoliczno$ciach przy rozpoznawaniu sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 4 roz-
porzadzenia nr 40/94 na OHIM ciazy obowiazek wziecia pod uwage orzeczen sadéw
rozpatrywanych panstw cztonkowskich rozstrzygajacych o waznosci lub kwalifika-
¢ji podnoszonych praw wczeéniejszych, tak aby upewnic sie, ze wciaz wywolujg one
skutki wymagane przez ten przepis, natomiast nie jest on wladny do zastgpienia oce-
ny dokonanej przez wlasciwe sady krajowe wlasna oceng, ktére to uprawnienie nie
zostalo mu tez przyznane przez rozporzadzenie nr 40/94.

I - 2207



96

97

98

99

WYROK Z DNIA 29.3.2011 r. — SPRAWA C-96/09 P

W niniejszej sprawie, zgodnie z tym, co orzekl Sad, Izba Odwotawcza, orzekajac
w sprawie sprzeciwéw wniesionych przez Budvar, miala podstawy, by stwierdzi¢, ze
przywolywane na podstawie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 prawa wcze$niejsze
nie zostaly uniewaznione prawomocnymi orzeczeniami sadowymi.

Izba Odwolawcza mogla z tatwos$cia ustali¢ istnienie przywolywanych przez Budvar
praw do nazwy ,BUD” w momencie wydania przez nig decyzji w sprawie wspomnia-
nych sprzeciwéw, poniewaz byto ono potwierdzone przez fakt rejestracji tej nazwy na
podstawie porozumienia lizbonskiego, wywolujacej skutki miedzy innymi we Fran-
¢ji, oraz uwzglednienie tej nazwy w wykazie nazw zawartym w porozumieniu dwu-
stronnym, w wyniku czego wywolywatla ona skutki w Austrii. Jak zauwazyl rzecznik
generalny w pkt 58 opinii, fakt, ze w tej dacie owa nazwa wciaz byla zarejestrowana
i uwzgledniona we wspomnianym wykazie, wystarczyt do wykazania wazno$ci oma-
wianych praw wcze$niejszych do celéw postepowania przed Izbg Odwotawczg.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze Sad nie poddatl analizie kwestii, czy podnoszone prawa
wczeéniejsze, a mianowicie prawa do nazwy pochodzenia ,bud” chronionej we Fran-
¢ji na podstawie porozumienia lizbonskiego i w Austrii na mocy miedzynarodowych
uméw dwustronnych, stanowia oznaczenia, na ktére mozna powolaé sie w sprzeciwie
whniesionym w trybie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, w $wietle tego, co zostalo
orzeczone przez Trybunal w wyroku z dnia 8 wrzesnia 2009 r. w sprawie C-478/07
Budéjovicky Budvar, Zb.Orz. s. I-7721, ktéry stwierdzil, ze system ochrony przewi-
dziany przez rozporzadzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w spra-
wie ochrony oznaczen geograficznych i nazw pochodzenia produktéw rolnych i srod-
kéw spozywczych (Dz.U. L 93, s. 12) ma charakter wylaczny.

W konsekwencji nalezy oddali¢ pierwsza czes$¢ zarzutu pierwszego.
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W przedmiocie drugiej i trzeciej czesci zarzutu pierwszego

— Argumentacja stron

W drugiej czesci pierwszego zarzutu Anheuser-Busch kwestionuje w pierwszym
rzedzie, ze Sad orzek! w odniesieniu do jako$ciowego i ilosciowego aspektu uzywa-
nia oznaczenia, iz przewidziana w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 przestanka,
zgodnie z ktéra ,inne oznaczenie” w rozumieniu tego przepisu musi by¢ ,uzywane
w obrocie [handlowym]’;, odnosi si¢ do jakiegokolwiek wykorzystania handlowego,
takze ograniczonego, pod warunkiem Ze nie odbywa si¢ ono w sferze czysto prywat-
nej, w tym do uzywania oznaczenia geograficznego jako znaku towarowego, a nawet
uzywania go w konteks$cie dostaw realizowanych nieodplatnie.

Zdaniem Anheuser-Busch Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita, ze wspomniang
przestanke nalezalo uznaé za co najmniej réwnorzedng z przestanka rzeczywistego
uzywania zawarta w art. 15 i art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94, rozumiang
jako wymog faktycznego uzywania znaku towarowego na rynku dla towaréw i ustug,
dla ktdrych jest on chroniony, jak réwniez rzeczywistego handlowego wykorzystania
znaku, w odréznieniu od zwyklego uzywania na potrzeby wtasne lub o charakterze
symbolicznym, sluzacego jedynie utrzymaniu praw do znaku, przy czym znak towa-
rowy winien by¢ rzeczywiscie uzywany zgodnie ze swoja podstawowa funkcja, jaka
jest zagwarantowanie konsumentowi lub koricowemu uzytkownikowi, ze dane towa-
ry i ustugi pochodza z okreslonego przedsigbiorstwa.

Gdyby taka przestanka nie obowigzywata w ramach stosowania art. 8 ust. 4 rozpo-
rzadzenia nr 40/94, zgodnie z teorig autonomicznej przestanki prawa Unii dotyczacej
»uzywania w obrocie [handlowym]’, to owo rozporzadzenie ustanawialoby bardziej
rygorystyczne wymogi uzywania dla sprzeciwienia sie rejestracji zgloszonego zna-
ku na podstawie wczesniejszego wspolnotowego znaku towarowego zgodnie z art. 8

I - 2209



103

104

105

106

WYROK Z DNIA 29.3.2011 r. — SPRAWA C-96/09 P

ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia niz na podstawie wcze$niejszych praw objetych
art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia, mimo ze — w przeciwienstwie do znakéw towaro-
wych — prawa te nie byly przedmiotem harmonizacji.

W odréznieniu od Izby Odwotawczej Sad nie uwzglednil celu prawnej przestanki
uzywania. Zdaniem Anheuser-Busch wymogi odnoszace si¢ do uzywania, ktérych
spelnienia wymaga si¢ do celéw stwierdzenia naruszenia na podstawie art. 9 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94, powinny by¢ tagodniejsze niz te konieczne do utrzymania
praw do znaku towarowego, okreslone w art. 15 i art. 43 ust. 2 i 3 tego rozporzadze-
nia. Surowsze wymogi nalezaloby natomiast stosowac do ustanowienia prawa takiego
jak prawo sprzeciwu przewidziane w art. 8 ust. 4 omawianego rozporzadzenia, po-
niewaz moze ono uzasadni¢ odmowe rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego.

Anheuser-Busch zarzuca takze Sadowi, ze pominal dokonywane przez Budvar dosta-
wy, ktdre przez okres czterech lat mialy skrajnie niewielki wymiar i byly realizowane
nieodplatnie. Takich dostaw nie mozna uznac za rzeczywiste uzywanie w rozumie-
niu orzecznictwa dotyczacego tej przestanki uzywania (zob. wyrok z dnia 15 stycznia
2009 r. w sprawie C-495/07 Silberquelle, Zb.Orz. s. I-137).

Anheuser-Busch kwestionuje takze stwierdzenie Sadu, Ze do celéw stosowania art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nie trzeba ustala¢, czy dane oznaczenie byto uzywane
jako znak towarowy, czy jako nazwa pochodzenia tudziez oznaczenie geograficzne.

Podobnie jak uzywanie znaku towarowego musi odbywac sie zgodnie z jego pod-
stawowa funkcja, aby moglo zosta¢ zakwalifikowane jako rzeczywiste, uzywanie na-
zwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego przywotanych w charakterze prawa
wczeéniejszego na podstawie art. 8 ust. 4 musi odbywac sie zgodnie z podstawowa
funkcja tych oznaczen, jaka jest zagwarantowanie konsumentowi okreslonego po-
chodzenia geograficznego danych towaréw i wlasciwych im cech szczegélnych.
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Budvar utrzymuje natomiast, ze pojecie uzywania w obrocie handlowym w rozumie-
niu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nie zawiera zadnego odniesienia do rzeczy-
wistego uzywania i winno by¢ rozumiane jako kryterium jako$ciowe, a nie ilo$ciowe,
poniewaz pojecie to, wystepujace ponadto w art. 9 i 12 wspomnianego rozporzadze-
nia oraz w art. 5 i 6 dyrektywy 89/104, odgranicza rodzaje dzialalnosci, dla ktérych
znak jest chroniony, od tych, dla ktérych nie podlega ochronie.

W pkt 165 zaskarzonego wyroku Sad postuzyl sie prawidlowa definicja omawiane-
go pojecia uzywania, ustanowiong w utrwalonym orzecznictwie Trybunalu i Sadu,
zgodnie z ktérg uzywanie musi mie¢ miejsce wytacznie ,w kontekscie dziatalnosci
handlowej majacej na celu uzyskanie korzysci gospodarczej, a nie w sferze prywatnej”.
Ze wzgledow dotyczacych pewnosci prawa pojecie, ktore wystepuje w réznych prze-
pisach, powinno podlega¢ tej samej wyktadni.

Prawa wczesniejsze inne niz znaki towarowe, o ktérych mowa w art. 8 ust. 4 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 i, w bardzo podobnych stowach, w art. 4 ust. 4 lit. b) dyrektywy
89/104, sa na tyle rézne, ze niemozliwe byloby okreslenie minimalnych kryteriéw,
ktére prawa te musialyby spelnia¢, aby mozna bylo sie na nie powotaé¢ w sprzeciwie
wobec pdzniejszego znaku towarowego. Z tego tez powodu w wymienionych powy-
zej przepisach ustanowiono dodatkowa przestanke, zgodnie z ktéra wiasciciel nieza-
rejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia musi wykazaé, ze jest on
w stanie zakazaé uzywania pdzniejszego znaku towarowego na podstawie przepisow
prawa, na ktére si¢ powotuje.

Jezeli chodzi o realizowane nieodplatnie we Francji dostawy piwa pod nazwa ,BUD’,
Budvar utrzymuje, ze wywody zawarte w ww. wyroku w sprawie Silberquelle nie maja
zastosowania w takim przypadku jak omawiany w niniejszej sprawie, poniewaz wspo-
mniany wyrok dotyczyt przestanki dotyczacej nie uzywania ,w obrocie [handlowym]’,
lecz ,rzeczywistego uzywania” w rozumieniu art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 dyrektywy
89/104.
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Co sie tyczy argumentu, zgodnie z ktérym Sad powinien byt ustali¢, czy Budvar wy-
kazala, ze rozpatrywane oznaczenie bylo uzywane jako nazwa pochodzenia lub ozna-
czenie geograficzne, a nie jako znak towarowy, Budvar uwaza, ze art. 8 ust. 4 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 nie uzaleznia mozliwo$ci powolania si¢ na wczesniejsze prawo od
takiego warunku i wnosi w tym kontekscie o potwierdzenie pkt 174 i 175 zaskarzone-
go wyroku. Niezaleznie od tego, jej zdaniem, kwestia, czy w niniejszej sprawie Budvar
uzywala tego oznaczenia jako nazwy pochodzenia, czy jako znaku towarowego, sta-
nowi okoliczno$¢ o charakterze faktycznym, ktérej ocena nalezy wylgcznie do Sadu.

Nastepnie w drugiej czesci zarzutu pierwszego Anheuser-Busch twierdzi, odnoszac
sie do terytorium wiasciwego z punktu widzenia dowodu uzywania rozpatrywanego
oznaczenia, ze Sad naruszyl zasade terytorialnosci i w sposéb bledny dokonal wy-
kladni art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzajac w pkt 167 zaskarzonego
wyroku, ze dowody dotyczace terytorium panstw czlonkowskich innych niz te, dla
ktérych prawo jest przywolywane na podstawie tego przepisu, moze by¢ brane pod
uwage przy ustalaniu istnienia uzywania w obrocie handlowym.

Taki warunek moze odnosi¢ sie wylacznie do uzywania oznaczenia na terytorium, na
ktérym wystepuje sie o ochrone.

Zdaniem Anheuser-Busch powyzsze wynika w szczegé6lnosci z zasady terytorialnosci,
ktéra nalezy do podstawowych zasad prawa wlasnosci intelektualnej. W rezultacie
akty wykazujace uzywanie wczesniejszego oznaczenia musza odnosic sie do konkret-
nej jurysdykeji, o ktérej mowa, w tym wypadku Republiki Francuskiej lub Republiki
Austrii, i powinny by¢ rozpatrywane odrebnie dla kazdej z tych jurysdykgcji.
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W przeciwnym wypadku niezharmonizowane prawa objete art. 8 ust. 4 rozporzadze-
nia nr 40/94 bylyby traktowane korzystniej niz prawa, ktére zostaly poddane harmo-
nizacji, poniewaz bezsporne jest, Ze te ostatnie pozwalaja na sprzeciw wobec rejestra-
cji wspdélnotowego znaku towarowego tylko wtedy, gdy sa rzeczywiscie uzywane na
terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym sg chronione, a uzywanie w innych
panstwach cztonkowskich w ogole nie jest brane pod uwage.

W tym zakresie OHIM broni tej samej tezy, a mianowicie, ze terytorium wlasciwym
z punktu widzenia dowodu uzywania danego oznaczenia w obrocie handlowym w ro-
zumieniu wspomnianego przepisu jest wylacznie obszar, w odniesieniu do ktérego
wystepuje sie o ochroneg, czyli w niniejszej sprawie Francja i Austria. Powyzsze wyni-
ka z samego brzmienia art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz w tym samym
zdaniu uczyniono w nim odniesienie do ,0znaczenia uzywanego w obrocie” handlo-
wym i do ,[prawa [...] majacego zastosowanie do tego oznaczenia]”

Prawidlowe podejscie zostato przyjete w pkt 40 wyroku Sadu z dnia 24 marca 2009 r.
w sprawach potaczonych od T-318/06 do T-321/06 Moreira da Fonseca przeciw-
ko OHIM - General Optica (GENERAL OPTICA), Zb.Orz. s. 11-649, gdyz uznano
w nim, Ze terytorium wlasciwym do dokonania oceny zakresu praw wylacznych jest
obszar, na ktérym zastosowanie znajduje kazda z norm prawnych, w ktérych prawa
te maja swe Zrodlo.

Budvar podziela natomiast stwierdzenie Sadu, ze w ramach stosowania art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 niekoniecznie trzeba dowie$¢ faktycznego uzywania wczes$-
niejszego prawa na terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym cieszy sie ono
ochrong, poniewaz prawa, ktérych dotyczy ten przepis, moga korzysta¢ z ochrony na
tym terytorium, mimo ze nigdy nie byly tam uzywane.
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Wspomniany przepis nie naktada obowiazku wykazania rzeczywistego uzywania da-
nego oznaczenia ani uzywania go na terytorium, na ktérym korzysta ono z ochrony.

W drugiej czesci zarzutu pierwszego Anheuser-Busch twierdzi wreszcie, odnoszac
sie do okresu, dla ktérego nalezy dowie$¢ uzywania praw wczeéniejszych, ze Sad do-
konat btednej wykladni art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, odstepujac od przyjecia
momentu dokonania zgloszenia znaku za date wlasciwa, w stosunku do ktérej nalezy
wykazaé okoliczno$é uzywania w obrocie handlowym, i orzekl w pkt 169 zaskarzo-
nego wyroku, ze wystarczy, by uzywanie zostalo dowiedzione dla okresu przed data
opublikowania zgloszenia w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych.

W tym zakresie Anheuser-Busch podnosi, ze wszystkie przestanki wymagane do po-
wolania sie na prawo wczesniejsze tytulem jednej ze wzglednych podstaw odmowy
rejestracji przewidzianych w art. 8 rozporzadzenia nr 40/94 musza by¢ spelnione
w dniu dokonania zgloszenia bedacego przedmiotem sprzeciwu, wlaczajac w to —
jezeli chodzi o art. 8 ust. 4 — przestanke dotyczaca uzywania w obrocie handlowym.
W konsekwencji wszystkie dowody majace na celu wykazanie takiego uzywania mu-
sza pochodzi¢ z okresu przed dokonaniem spornego zgloszenia lub poprzedza¢ date
zastrzezenia pierwszenstwa zgloszonego znaku.

Taka linia wykladni znajduje potwierdzenie, w podobnym kontekscie, w orzecz-
nictwie, zgodnie z ktérym renoma wczesniejszego znaku towarowego, na ktdra
wnoszacy sprzeciw powolal sie na podstawie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94,
powinna byla istnie¢ w momencie dokonania zgloszenia wspélnotowego znaku to-
warowego bedacego przedmiotem sprzeciwu lub w dacie zastrzezenia podnoszone-
go pierwszenistwa (zob. w szczeg6lnosci wyrok z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie
C-108/07 P Ferrero Deutschland przeciwko OHIM, pkt 35), mimo ze przepis ten od-
nosi sie wytacznie do starszenstwa znaku i nie wymaga wyraznie, by renoma réwniez
poprzedzala zgloszenie.
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Orzecznictwo to opiera si¢ na zasadzie pierwszenstwa — podstawowej zasadzie prawa
wlasno$ci intelektualnej, ktéra jest powszechnie uznawana, takze przez podstawo-
we umowy miedzynarodowe zawarte w dziedzinie wlasno$ci intelektualnej; zasada
ta ustanawia pierwszenstwo wcze$niejszego prawa wylacznego przed prawami, ktére
zrodzily sie pdZniej, i stanowi, ze zgloszenie znaku towarowego moze zostaé zakwe-
stionowane wytacznie na podstawie praw wcze$niejszych.

Anheuser-Busch zarzuca Sadowi, ze zastosowal art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia
nr 40/94 w drodze niedoktadnej analogii, wigzac starszenstwo z data opublikowania
zgloszenia w Biuletynie Wspdlnotowych Znakow Towarowych. Pozostaje to, co wiecej,
w sprzecznosci z pkt 166 zaskarzonego wyroku, w ktérym Sad odrzucil mozliwos¢
takiego stosowania przez analogie.

Ponadto jej zdaniem art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 zawiera wyjatkowa
regule pierwszenstwa $cisle powiazang z utrzymaniem wcze$niejszego znaku towa-
rowego, ktéra nie moze by¢ stosowana w innym kontekscie, na przyktad w kontekscie
art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia.

Wreszcie pojecie uzywania oznaczenia ,o0 [zasiegu] wigkszym niz lokalny” stano-
wi autonomiczng przestanke prawa Unii, ktéra musi by¢ spelniona, podobnie jak
inne przestanki okreslone w art. 8 ust. 4 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 40/94 i ogé6lnie
wszystkie przestanki ustanowione w tym art. 8, ,przed data [zgloszenia] wspdlnoto-
wego znaku towarowego lub data zastrzezenia prawa pierwszenstwa [przywolana na
poparcie zgloszenia] wspdlnotowego znaku towarowego”

Réwniez zdaniem OHIM za date wlasciwa, w odniesieniu do ktérej nalezy wyka-
za¢ uzywanie w obrocie handlowym, powinno sie przyjmowa¢ moment dokonania
zgloszen znaku towarowego. Zasada ta zostata prawidlowo zastosowana w pkt 44
ww. wyroku w sprawie Moreira da Fonseca przeciwko OHIM — General Optica
(GENERAL OPTICA).
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Budvar uwaza natomiast, Ze analiza przeprowadzona przez Sad winna zostac
potwierdzona.

Po pierwsze, orzecznictwo Trybunatu dotyczace art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94
nie moze obowiazywa¢ w odniesieniu do art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia. Jest to uza-
sadnione szczegdlnym charakterem renomowanych znakéw towarowych, poniewaz
jest bardzo prawdopodobne, Ze zglaszajacy bedzie §wiadom renomy w momencie do-
konania zgloszenia pdzniejszego znaku towarowego. Natomiast w przypadku innych
rodzajoéw sprzeciwéw, o ktérych mowa we wspomnianym art. 8, dopiero po opubli-
kowaniu zgloszenia zostaje ono upublicznione i moze by¢ przeciwstawiane osobom
trzecim.

Po drugie, zaskarzony wyrok nie jest w jej przekonaniu w tym zakresie sprzeczny
z zasadg pierwszenstwa. Owa zasada, wyrazona w art. 8 ust. 4 lit. a) rozporzadzenia
nr 40/94, zobowigzuje wnoszacego sprzeciw do spelnienia dodatkowej przestanki,
a mianowicie do dowiedzenia, ze przywotane na poparcie sprzeciwu prawo istniato
przed dokonaniem zgloszenia znaku. Jednakze taka zasada nie naklada na wnoszace-
go sprzeciw obowiazku wykazania, ze prawo to byto uzywane w obrocie handlowym
przed ta data.

W trzeciej cze$ci zarzutu pierwszego Anheuser-Busch podnosi, Ze Sad naruszyl
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 takze poprzez dokonanie btednej wyktadni,
w pkt 179-183 zaskarzonego wyroku, zawartego w tym przepisie wyrazenia
»0 [zasiegu] wiekszym niz lokalny”.

Anheuser-Busch utrzymuje w szczeg6lnosci, ze ,zasieg” oznaczenia w rozumieniu
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nalezy ocenia¢ poprzez odniesienie do teryto-
rium, na jakie rozciaga sie jego ochrona, w tym wypadku terytorium Republiki Fran-
cuskiej i Republiki Austrii.
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Co wiecej, oznaczenie moze mie¢ zasieg w rozumieniu tego przepisu tylko wtedy,
gdy jest uzywane na rynkach panstw czlonkowskich, zgodnie z prawem ktérych jest
chronione. Natomiast taki zasieg nie moze wynikac z samego faktu, Ze oznaczenie jest
chronione na mocy przepiséw dwdch lub wiecej panstw czlonkowskich.

Anheuser-Busch wywodzi z tego, ze wyrazenie ,0 [zasiegu] wiekszym niz lokalny”
winno by¢ interpretowane jako autonomiczna przestanka prawa Unii, ktéra nie moze
podlega¢ prawu krajowemu, ale musi wynika¢ z uzywania danego oznaczenia na ryn-
ku panstw cztonkowskich, na ktérych terytorium jest chronione.

OHIM twierdzi, ze wiazac w pkt 180 zaskarzonego wyroku ,zasieg” oznaczenia
z geograficznym zakresem ochrony przyznanej przez przywolywane prawo krajowe,
Sad nie uwzglednit faktu, ze przeslanka przewidziana w art. 8 ust. 4 rozporzadze-
nia nr 40/94, zgodnie z ktdra zasieg oznaczenia musi by¢ wiekszy niz lokalny, sta-
nowi wymog, ktéry winien by¢ oceniany z punktu widzenia prawa Unii, a nie prawa
krajowego.

Sad naruszyt prawo, orzekajac w pkt 181 zaskarzonego wyroku, ze prawa wczes$niejsze
maja zasieg wiekszy niz lokalny w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
juz z tego tylko powodu, ze ich ochrona wykracza poza terytorium ich pochodzenia.

Zdaniem OHIM kryterium ,zasiegu” ma na celu ustalenie faktycznej granicy dla
wszystkich potencjalnych oznaczen, ktére nie sa znakami towarowymi, a ktére moga
by¢ przywolywane jako uzasadnienie zakwestionowania zdolnosci rejestracyjnej
wspolnotowego znaku towarowego. W rezultacie pojecie to moze dotyczy¢ tylko
i wylacznie znaczenia gospodarczego i zasiegu geograficznego ,uzywania w obrocie
handlowym”.
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W tym zakresie OHIM powoluje si¢ na pkt 36-39 wyroku w sprawie Moreira da
Fonseca przeciwko OHIM — General Optica (GENERAL OPTICA), w ktdérych przy-
jeto te ostatnia wykladnie.

Natomiast Budvar utrzymuje, ze wyrazenie ,,0 [zasiegu] wiekszym niz lokalny” w ro-
zumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 odnosi sie do geograficznego zasiegu
ochrony danego oznaczenia, czyli terytorium, na ktérym wnoszacy sprzeciw moze
podnosi¢ swoje prawo wczesniejsze, w tym wypadku calos¢ terytorium francuskiego
i austriackiego, na ktérych przywotywane prawa sa chronione, odpowiednio, na pod-
stawie porozumienia lizbonskiego i migdzynarodowych uméw dwustronnych.

Wspomniane wyrazenie odnosi si¢ zatem do terytorium, na ktérym oznaczenie jest
chronione, a nie na ktérym jest uzywane. Wykladnia przeciwna bylaby sprzeczna
z samym brzmieniem art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 i oznaczalaby ponadto na-
tozenie na wnoszacego sprzeciw obowiazku spetnienia dodatkowej przestanki, ktéra
nie bylaby tez spdjna z art. 107 tego rozporzadzenia, ustanawiajacym jako kryterium
zastosowania prawa wczes$niejszego terytorium, na ktérym prawo to jest chronione,
a nie uzywane.

— Ocena Trybunatu

W drugiej i w trzeciej czesci pierwszego zarzutu, ktére nalezy rozpatrzy¢ lacznie,
Anheuser-Busch zarzuca Sadowi naruszenie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
poprzez dokonanie btednej wyktadni przestanki, zgodnie z ktéra wczeéniejsze pra-
wo przywolane na poparcie sprzeciwu musi odnosi¢ sie do ,0znaczenia uzywanego
w obrocie [handlowym)] o [zasiegu] wiekszym niz lokalny”.
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W zakresie dotyczacym pierwszej z tych kwestii, zwiazanej z pytaniem, czy wyra-
zenie ,uzywany w obrocie [handlowym]” nalezy rozumie¢, tak jak przyjal Sad, jako
odniesienie do uzywania wcze$niejszego prawa w konteks$cie dziatalnosci handlowej
majacej na celu uzyskanie korzysci gospodarczej, a nie w sferze prywatnej czy tez
jako odniesienie do rzeczywistego uzywania w sposéb analogiczny do przewidziane-
go w art. 43 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 w przypadku wczesniejszych znakéw
towarowych przywotanych na poparcie sprzeciwu, w zaskarzonym wyroku nie naru-
$ZOono prawa.

Artykut 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nie wymaga bowiem ,rzeczywistego” uzy-
wania oznaczenia przywolanego na poparcie sprzeciwu, a brzmienie art. 43 ust. 2
i 3 wspomnianego rozporzadzenia nie wskazuje na to, by wymdg dotyczacy dowodu
rzeczywistego uzywania mial zastosowanie do takiego oznaczenia.

”

Ponadto, jakkolwiek wyrazenie ,uzywany w obrocie [handlowym]” wystepujace
w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 niekoniecznie musi otrzymac te sama wy-
kladnie co w kontekscie art. 9 ust. 1 tego rozporzadzenia lub art. 5 ust. 1 iart. 6 ust. 1
dyrektywy 89/104, poniewaz nalezy mie¢ na uwage cel wlasciwy kazdemu z tych
przepisow, wyktadnia tego wyrazenia, zgodnie z ktéra oznaczenie musi by¢ wylacz-
nie przedmiotem wykorzystania handlowego, odpowiada powszechnie przyjetemu
znaczeniu tych stow.

Réwnie stusznie Sad orzek! w pkt 166 zaskarzonego wyroku, ze gdyby wymog rze-
czywistego uzywania zostal nalozony na oznaczenia, o ktérych mowa w art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94, stosownie do warunkéw okreslonych w art. 43 ust. 2 i 3
tego rozporzadzenia, to taka wykladnia oznaczataby obwarowanie tych oznaczen
przestankami wlasciwymi dla sprzeciwdw opartych na wcze$niejszych znakach towa-
rowych, oraz ze w odréznieniu od tych sprzeciwéw w kontekscie art. 8 ust. 4 wspo-
mnianego rozporzadzenia wnoszacy odwotanie musi takze wykazad, ze z tytulu tego
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oznaczenia przystuguje mu, zgodnie z prawem danego panstwa czlonkowskiego, pra-
wo do zakazania uzywania pdzniejszego znaku towarowego.

Zastosowaniu przez analogie do praw wcze$niejszych, o ktérych mowa w art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94, przewidzianej w przypadku wcze$niejszych znakéw towa-
rowych przeslanki dotyczacej rzeczywistego uzywania stoi takze na przeszkodzie
zasadniczo autonomiczny charakter tej wzglednej podstawy odmowy rejestraciji,
ktéry — jak wskazuje rzecznik generalny w pkt 69—71 swej opinii — znajduje swéj wy-
raz w szczeg6lnych przestankach i winien by¢ réwniez postrzegany z perspektywy ol-
brzymiej r6znorodnosci praw wczesniejszych, ktére moga zosta¢ objete ta podstawa.

Po drugie, Sad nie popelnil btedu takze w odniesieniu do kwestii, czy wyrazenie ,uzy-
wany w obrocie [handlowym]” zaklada, ze oznaczenie geograficzne przywolane na
podstawie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 musi by¢ uzywane zgodnie ze swo-
ja podstawowa funkcja, jaka jest zagwarantowanie konsumentowi okreslonego po-
chodzenia geograficznego danych towaréw i wlagciwych im cech szczegdlnych, pod-
czas gdy oznaczenie, na ktore powolano si¢ w niniejszej sprawie, bylo uzywane jako
znak towarowy.

Sad orzekt w pkt 175 zaskarzonego wyroku, ze w kontekscie stosowania art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 wystarczy ustali¢, ze oznaczenie przywotane na poparcie
sprzeciwu jest uzywane w obrocie handlowym, a fakt, ze jest ono identyczne ze zna-
kiem towarowym, nie oznacza bynajmniej, iz nie jest ono tak uzywane.

Jezeli chodzi o funkcje, jaka pelni¢ ma uzywanie oznaczenia, takie oznaczenie musi
by¢ uzywane jako element odrdzniajacy w tym znaczeniu, ze musi stuzy¢ do okresla-
nia dziatalnos$ci gospodarczej wykonywanej przez jego wlasciciela, co w niniejszym
wypadku nie jest przedmiotem dyskusji.
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W szczegblnosci Sad dodat we wspomnianym pkt 175, ze w postepowaniu przed nim
nie zostalo wyraznie wyjasnione, dlaczego oznaczenie ,BUD” bylo uzywane ,jako
znak towarowy’, i ze nic nie wskazywalo na to, by umieszczana na rozpatrywanych
towarach wzmianka odsylala bardziej do pochodzenia handlowego niz do pochodze-
nia geograficznego produktu.

Stad argument ten moze zosta¢ jedynie odrzucony, poniewaz Sad nie postapil w tym
zakresie w sposdb nieprawidlowy z punktu widzenia prawa, a ponadto Trybunatl na
etapie odwotania nie jest wtadny dokona¢ kontroli przeprowadzonej przez Sad oceny
faktow; jednoczesnie Anheuser-Busch nie podnosila przed Trybunatem, ze doszto do
ich przeinaczenia.

Po trzecie, wbrew temu, co utrzymuje Anheuser-Busch, Sad mial podstawy do tego,
by stwierdzi¢ w pkt 176 zaskarzonego wyroku, ze dostawy realizowane nieodptatnie
mogly zosta¢ uwzglednione w ramach oceny przestanki uzywania w obrocie handlo-
wym wcze$niejszego prawa, na ktére sie powotano, poniewaz mogty one by¢ dokony-
wane w ramach dziatalnosci handlowej majacej na celu uzyskanie korzysci gospodar-
czej w postaci zdobycia nowych rynkéw zbytu.

Przed rozpatrzeniem pozostalych argumentéw wysunietych przez Anheuser-Busch
w ramach drugiej cze$ci pierwszego zarzutu i przez OHIM w ramach jego zarzutu
pierwszego, dotyczacych okresu i terytorium wilasciwych do dokonania oceny prze-
stanki uzywania w obrocie handlowym, nalezy najpierw przeanalizowacd trzecia czes¢
pierwszego zarzutu Anheuser-Busch i pierwszy zarzut OHIM w zakresie, w jakim
dotycza one wymogu, zgodnie z ktérym zasieg przywolanego oznaczenia musi by¢
wiekszy niz lokalny, a zatem kolejnej przestanki okreslonej w art. 8 ust. 4 rozporza-
dzenia nr 40/94.
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W pkt 180 zaskarzonego wyroku Sad orzek! z jednej strony, ze z samego brzmienia
art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, iz przepis ten dotyczy zasiegu samego
oznaczenia, a nie jego uzywania, a z drugiej strony, Ze zasieg tego oznaczenia nalezy
rozumie¢ jako geograficzny zakres jego ochrony, ktéry musi by¢ wiekszy niz lokalny.

W tym wzgledzie w zaskarzonym wyroku naruszono prawo.

Oznaczenie, ktérego geograficzny zakres ochrony jest jedynie lokalny, z cala pew-
noscig musi zosta¢ uznane za niemajace zasiegu wiekszego niz lokalny. Jednak nie
wynika z tego, ze przestanka ustanowiona w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
bedzie spelniona zawsze juz z tego tylko wzgledu, ze ochrona oznaczenia wystepuje
na terytorium, ktére nie moze by¢ postrzegane jako jedynie lokalne w tym wypadku,
dlatego Ze terytorium ochrony wykracza poza terytorium pochodzenia.

Wspolnym celem dwéch przestanek ustanowionych w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 jest bowiem ograniczenie kolizji miedzy oznaczeniami, co ma zapobiec
temu, by prawo wcze$niejsze, ktdre nie jest wystarczajaco kwalifikowane, czyli wazne
i znaczace w obrocie handlowym, mogto przeszkodzi¢ w rejestracji nowego wspdlno-
towego znaku towarowego. Taka mozliwo$¢ sprzeciwu musi zostaé zastrzezona dla
oznaczen, ktére faktycznie i rzeczywiscie sa obecne na ich relewantnym rynku.

W rezultacie zasieg oznaczenia nie moze zaleze¢ od samego geograficznego zakresu
jego ochrony, poniewaz w takim wypadku oznaczenie, ktérego zasieg ochrony nie jest
wylacznie lokalny, mogloby juz z tego tylko powodu przeszkodzié w rejestracji wspol-
notowego znaku towarowego, i to nawet jezeli byloby uzywane w obrocie handlowym
jedynie w spos6b marginalny.
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Z powyzszego wynika, ze aby méc przeszkodzi¢ w rejestracji nowego oznaczenia,
oznaczenie przywolane na poparcie sprzeciwu musi by¢ faktycznie uzywane w spo-
sOb wystarczajaco znaczacy w obrocie handlowym i mie¢ zasieg geograficzny wiekszy
niz lokalny, co oznacza, w przypadku gdy terytorium ochrony tego oznaczenia moze
zosta¢ uznane za wigksze niz lokalne, Ze owo uzywanie musi mie¢ miejsce na istotnej
czesci tego terytorium.

W celu ustalenia, czy jest tak faktycznie, nalezy uwzgledni¢ okres i intensywnos$¢
uzywania tego oznaczenia jako elementu odrézniajacego z punktu widzenia jego
adresatéw, ktérymi sg zarazem nabywcy i konsumenci oraz dostawcy i konkurenci.
W tym zakresie szczegélne znaczenie maja przypadki uzywania oznaczenia w rekla-
mie i w korespondencji handlowe;j.

Poniewaz zgodnie z tym, co zostalo stwierdzone w pkt 159 niniejszego wyroku, oce-
nie podlega uzywanie rozpatrywanego oznaczenia w obrocie handlowym na wigkszej
czeéci terytorium jego ochrony niz lokalna, Sad dopuscit sie naruszenia prawa réw-
niez — co podnosi zaréwno Anheuser-Busch w ramach drugiej cze$ci zarzutu pierw-
szego, jak i OHIM w ramach zarzutu pierwszego — poprzez orzeczenie w pkt 167
zaskarzonego wyroku, ze art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nie wymaga, by dane
oznaczenie bylo uzywane na terytorium ochrony, i Ze jego uzywanie na terytorium
innym niz to, na ktérym jest chronione, moze wystarczy¢ takze wtedy, gdy nie jest
ono w ogoble uzywane na terytorium ochrony.

To bowiem wylacznie na terytorium ochrony oznaczenia, niezaleznie od tego, czy
chodzi o jego calos¢, czy tylko cze$¢, prawo wlasciwe przyznaje w zwiazku z oznacze-
niem prawa wylaczne, ktére moga kolidowac ze wspélnotowym znakiem towarowym.
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Ponadto oceny przestanki dotyczacej uzywania w obrocie handlowym nalezy doko-
nywac oddzielnie dla kazdego z terytoriéw, na ktérych chronione jest prawo przy-
wolywane na poparcie sprzeciwu. Zasieg oznaczenia nie moze zatem w niniejszej
sprawie zosta¢ wywiedziony z kumulatywnej oceny uzywania oznaczenia na dwéch
wlasciwych terytoriach, czyli na terytorium austriackim w przypadku ochrony wyni-
kajacej z miedzynarodowych uméw dwustronnych i na terytorium francuskim w od-
niesieniu do ochrony na podstawie porozumienia lizbonskiego.

Jednoczesnie Sad naruszyl prawo, na co zwracaja uwage Anheuser-Busch i OHIM,
orzekajac w pkt 169 zaskarzonego wyroku, Ze uzywanie rozpatrywanego oznacze-
nia w obrocie handlowym musiato zosta¢ wykazane wytacznie dla okresu sprzed
opublikowania zgloszenia znaku towarowego, a nie najpdzniej do dnia dokonania
zgloszenia.

W tym wzgledzie zaskarzony wyrok cechuje co najmniej niescistos¢, poniewaz we
wspomnianym pkt 169 Sad powoluje sie¢ w drodze analogii na wymagania obowigzu-
jace w przypadku wczesniejszych znakéw towarowych przywotywanych na poparcie
sprzeciwu, podczas gdy w pkt 166 tego wyroku Sad odrzuca, i to stusznie, jak zostato
ustalone w pkt 142 niniejszego wyroku, mozliwo$¢ stosowania przez analogie prze-
stanki rzeczywistego uzywania ustanowionej dla wczesniejszych znakéw towarowych
do praw wczesniejszych przywolywanych na podstawie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94.

Co wiecej, jak wskazal rzecznik generalny w pkt 120 opinii, istotne jest, by przy oce-
nie przestanki uzywania w obrocie handlowym oznaczenia przywolanego na po-
parcie sprzeciwu stosowaé to samo kryterium czasowe co wyraznie przewidziane
w art. 8 ust. 4 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94 w odniesieniu do uzyskania prawa do
tego oznaczenia, czyli kryterium daty dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego.
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Jesli bowiem wzia¢ pod uwage w szczegdlnosci istotna dlugos¢ okresu, jaki moze
uplynaé miedzy dokonaniem zgloszenia a jego opublikowaniem, zastosowanie tego
samego kryterium moze lepiej gwarantowa¢, ze przywolane uzywanie danego ozna-
czenia jest rzeczywiste i nie stanowi praktyki nastawionej jedynie na przeszkodzenie
W rejestracji nowego znaku towarowego.

Ponadto uzywanie danego oznaczenia wylacznie lub w gtéwnej mierze w okresie mie-
dzy dokonaniem zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego a jego opublikowa-
niem nie bedzie co do zasady pozwalato na ustalenie takiego uzywania oznaczenia
w obrocie handlowym, ktére wykazywaloby, ze jego zasieg jest wystarczajacy.

Z powyzszego wynika, ze o ile nalezy odrzuci¢ wysuwane przez Anheuser-Busch
argumenty dotyczace poje¢ rzeczywistego uzywania, uzywania w obrocie handlo-
wym i dostaw realizowanych nieodplatnie, o tyle druga i trzecia cze$¢ podnoszonego
przez nia zarzutu pierwszego, jak rowniez pierwszy zarzut OHIM sa uzasadnione,
poniewaz zaskarzony wyrok jest dotkniety btedami w ocenie przestanek okreslonych
w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94. Sad nie mial bowiem racji, stwierdzajac naj-
pierw, ze zasieg omawianego oznaczenia, ktéry musi by¢ wiekszy niz lokalny, nalezy
ocenia¢ wylacznie przez odniesienie do terytorialnego zakresu ochrony tego ozna-
czenia, z pominieciem aspektu jego uzywania na tym terytorium, nastepnie, ze te-
rytorium wlasciwym do dokonania oceny uzywania tego oznaczenia niekoniecznie
musi by¢ terytorium jego ochrony, a wreszcie, ze uzywanie tego oznaczenia nie musi
koniecznie mie¢ miejsca przed data dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego.
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W przedmiocie drugiego zarzutu odwotania, dotyczgcego naruszenia art. 8 ust. 4
w zwigzku z art. 74 ust. 1 rozporzgdzenia nr 40/94

— Argumentacja stron

W zarzucie drugim Anheuser-Busch podnosi, Ze Sad naruszyt art. 8 ust. 4 w zwiazku
z art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, orzekajac w pkt 199 zaskarzonego wyroku,
ze Izba Odwolawcza popelnita blad, nie uwzgledniajac wszystkich okoliczno$ci fak-
tycznych i prawnych majacych znaczenie dla okreslenia, czy przepisy danego panstwa
czlonkowskiego, przywotane na podstawie art. 8 ust. 4 wspomnianego rozporzadze-
nia, przyznaja Budvar prawo do zakazania uzywania pézniejszego znaku towarowego.

Anheuser-Busch zarzuca Sadowi naruszenie art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
poprzez stwierdzenie w pkt 193 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwolawcza miata
obowiazek uzyskania z urzedu, za pomoca srodkéw, ktére wydawaly jej si¢ stosowne
w tym celu, informacji na temat prawa krajowego rozpatrywanego panstwa czlon-
kowskiego, w tym réwniez orzecznictwa sadéw tego panstwa czlonkowskiego, po-
niewaz prawo to moze zosta¢ uznane za fakt notoryjny lub ogélnie znany, oraz ze
w zakresie wykraczajacym poza material dowodowy dostarczony w tym wzgledzie
przez strony powinna byla zasiegnac u stron postepowania lub w inny dowolny spo-
s6b informacji o wyniku postepowan toczacych sie przed tymi sadami.

Orzekajac w ten sposéb, Sad naruszyl zasade réwnosci broni w postepowaniach
W sprawie sprzeciwu, poniewaz zajete przez niego stanowisko oznacza, ze osoba do-
konujaca zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego jest zobowigzana, w przy-
padku chocby zwyktego nawiazania przez wnoszacego sprzeciw do prawa krajowego
w kontekscie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, przeprowadzi¢ badania dotyczace
prawa i orzecznictwa krajowego.
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Zaskarzony wyrok jest w tym wzgledzie sprzeczny zwlaszcza z zasada wyrazong
w art. 74 rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktéra to na wnoszacym sprzeciw spoczy-
wa ciezar dowodu w ramach sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia,
szczegblnie w zakresie wykazania, ze w zwiazku z danym oznaczeniem wnoszacemu
sprzeciw przystuguje prawo do zakazania uzywania pézniejszego znaku towarowego.

Zdaniem Anheuser-Busch ze wspomnianego art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
wynika, Ze w postepowaniu w sprawie sprzeciwu przeprowadzane przez OHIM ba-
danie ogranicza si¢ do okolicznosci przedstawionych przez strony i ze OHIM nie jest
zobowigzany z urzedu zasiega¢ informacji na temat takich okoliczno$ci.

Prawo krajowe, w tym orzecznictwo sadéw danego panstwa cztonkowskiego, doty-
czace w niniejszym wypadku kwestii, czy oznaczenie geograficzne jest objete ochrona
sadowa, stanowi element stanu faktycznego, a takie elementy nie moga by¢ uznawane
za fakty notoryjne, ktére OHIM jest zobowiazany podda¢ badaniu z urzedu.

Anheuser-Busch utrzymuje, ze Sad, dokonujac w pkt 195 zaskarzonego wyroku oceny,
czy wnoszacy sprzeciw wystarczajaco dowiddl, ze w zwiazku z przywolanym ozna-
czeniem jego wlascicielowi przystuguje prawo do zakazania uzywania péZniejszego
znaku towarowego, przyjal btedne kryterium w postaci wykazania abstrakcyjnego
istnienia przepisow krajowych mogacych stanowié¢ podstawe prawa pozwalajacego
zapobiec uzywaniu péZniejszego oznaczenia.

W sytuacji takiej jak omawiana w niniejszej sprawie Izba Odwotawcza byta, zda-
niem Anheuser-Busch, uprawniona do tego, by orzec, na podstawie licznych dowo-
déw dostarczonych przez te ostatnig i wskazujacych na to, iz omawiane oznaczenie
nie bylo objete ochrona sadowa we Francji i w Austrii, ze wbrew zasadzie, zgodnie
z ktéra ciezar dowodu spoczywa na wnoszacym sprzeciw, Budvar nie przedstawita
dowodu na okolicznos¢, ze posiadata ona prawo do zakazania uzywania pézniejsze-
go znaku towarowego. Decyzja ta nie wywolywala, co wiecej, w sposob ostateczny
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niekorzystnych skutkéw dla wnoszacej sprzeciw, poniewaz wciaz jeszcze mogta ona
zakwestionowac znak towarowy po jego rejestracji w postepowaniu o uniewaznienie
prawa do znaku.

W zarzucie drugim OHIM podnosi, ze Sad naruszyl art. 74 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94. Wynika to z wywodéw zawartych w pkt 193 zaskarzonego wyroku.

OHIM wskazuje, ze w swym wcze$niejszym wzgledem zaskarzonego wyroku orzecz-
nictwie Sad stwierdzil, Ze orzeczenia sadéw krajowych nie stanowia ,faktéw notoryj-
nych’, ktére OHIM moze uwzgledni¢ z urzedu.

OHIM uwaza, ze w specyficznym kontekscie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
orzeczenia sadow krajowych stanowia dowody pozwalajace na wykazanie ,zakresu
ochrony tego prawa” w rozumieniu zasady 19 ust. 2 lit. d) rozporzadzenia nr 2868/95,
przy czym taki dowdd musi, zgodnie z tym samym przepisem, zosta¢ dostarczony
przez wnoszacego sprzeciw.

W ocenie OHIM, jezeli — jak to uczynita Anheuser-Busch — zglaszajacy wspdlno-
towy znak towarowy przedstawia orzeczenia sadéw krajowych wskazujace na to, ze
sprzeciw wobec péZniejszego znaku towarowego oparty na prawach podnoszonych
w kontekscie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 nie zostal dopuszczony, to wnosza-
cy sprzeciw powinien przynajmniej, w celu wykazania faktycznego zakresu ochrony
praw, na ktére sie powoluje, dostarczy¢ dowdd przeciwny, pozwalajacy na ustalenie,
ze owe orzeczenia zostaly uchylone.
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OHIM utrzymuje, ze w takiej sytuacji Sad nie mdégt wymagac przeprowadzenia tego
dowodu z urzedu, jak to uczynit w pkt 193 zaskarzonego wyroku, bez zachwiania
ustanowionej w art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 réwnowagi miedzy obowiaz-
kami i prawami procesowymi stron.

Budvar uwaza, ze Sad nie naruszyt art. 8 ust. 4 lit. b) i art. 74 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94, nakladajac na OHIM obowiazek zasiegniecia z urzedu informacji na temat
prawa krajowego rozpatrywanego panstwa czlonkowskiego.

Taki obowiazek ma umiarkowany charakter i pozostaje ponadto w zgodzie z art. 76
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, ktéry przyznaje OHIM uprawnienie do przeprowa-
dzenia okreslonych dowoddw.

Budvar podnosi takze, ze analiza przeprowadzona przez Anheuser-Busch w ramach
zarzutu drugiego jest w rzeczywistosci powigzana z pierwszym z podnoszonych
przez nig zarzutéw, zgodnie z ktérym OHIM jest wlasciwy do dokonania oceny waz-
no$ci praw wczeéniejszych przywolywanych na poparcie sprzeciwu. Z tych samych
wzgleddw, co przedstawione w odpowiedzi na zarzut pierwszy, Budvar opowiada sie
za oddaleniem zarzutu drugiego.

— Ocena Trybunatu

W zarzucie drugim, dotyczacym pkt 184—199 zaskarzonego wyroku, Anheuser-
-Busch i OHIM podnosza, ze Sad niestusznie orzekl, iz Izba Odwolawcza dopuscita
sie bledu, nie uwzgledniajac wszystkich okolicznosci faktycznych i prawnych majg-
cych znaczenie dla ustalenia, czy tak jak wymaga tego art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94, przepisy rozpatrywanego panstwa cztonkowskiego przyznaja Budvar prawo
do zakazania uzywania péZniejszego znaku towarowego.

I - 2229



187

188

189

190

191

WYROK Z DNIA 29.3.2011 r. — SPRAWA C-96/09 P

Zarzut ten podnoszony jest w szczegdlno$ci w odniesieniu do pkt 193 zaskarzonego
wyroku, w ktérym Sad niestusznie, ich zdaniem, orzekl, ze w niniejszej sprawie Izba
Odwotawcza miata obowiazek zasiegna¢ z urzedu informacji o wyniku postepowania
sadowego wszczetego przez Budvar przed Oberster Gerichtshof, sadem orzekajacym
w Austrii w ostatniej instancji, przeciwko wyrokowi, z ktérego wynikato, Ze nie mo-
gla zakaza¢ uzywania pézZniejszego znaku towarowego z tytulu nazwy pochodzenia
»Bud” chronionej na podstawie miedzynarodowych uméw dwustronnych.

W tym zakresie nalezy przypomnieé, ze art. 8 ust. 4 lit. b) wspomnianego rozporza-
dzenia ustanawia przeslanke, zgodnie ktéra na mocy prawa panstwa czlonkowskiego,
ktére znajduje zastosowanie do oznaczenia przywotanego w konteks$cie tego przepi-
su, z owym oznaczeniem musi wigzac sie prawo jego wlasciciela do zakazania uzywa-
nia pdzniejszego znaku towarowego.

Ponadto, zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 ciezar dowodu w zakresie
spelnienia tej przestanki spoczywa na wnoszacym sprzeciw do OHIM.

W tym kontekscie i w odniesieniu do praw wcze$niejszych, na ktére powolano sie
w niniejszej sprawie, Sad stusznie stwierdzit w pkt 187 zaskarzonego wyroku, Ze na-
lezy mie¢ w szczeg6lnosci na uwadze uregulowania krajowe przywolane na poparcie
sprzeciwu i orzeczenia sadowe wydane w danym panstwie cztonkowskim oraz ze na
tej podstawie wnoszacy sprzeciw powinien wykazad, ze dane oznaczenie objete jest
zakresem stosowania przywolanych przepiséw danego panstwa cztonkowskiego i ze
przyznaja mu one prawo do zakazania uzywania pdzniejszego znaku towarowego.

Wynika z tego, wbrew twierdzeniom Anheuser-Busch podnoszonym w ramach za-
rzutu drugiego, ze Sad prawidlowo orzek! w pkt 195 zaskarzonego wyroku, iz wno-
szacy sprzeciw musi jedynie wykazad, ze przystuguje mu prawo do zakazania uzywa-
nia pdzniejszego znaku towarowego, i nie mozna od niego wymaga¢ dowodu na to, ze
faktycznie skorzystatl juz z tego prawa, to znaczy, ze faktycznie byl w stanie uzyskac
zakaz takiego uzywania.
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A zatem, co sie tyczy tej kwestii, drugi z zarzutéw podniesionych przez Anheuser-
-Busch na poparcie odwolania jest bezzasadny.

Wynika stad réwniez, ze Sad prawidtowo orzekt w pkt 195 zaskarzonego wyroku, od-
noszac sie do ochrony we Francji nazwy pochodzenia ,bud” zarejestrowanej na pod-
stawie porozumienia lizbonskiego, ze Izba Odwotawcza mogta oprzec¢ sie na fakcie,
wynikajacym z orzeczenia sadowego wydanego w tym panstwie cztonkowskim, ze
Budvar nie byla zdolna w tamtym czasie powstrzymac dystrybutora Anheuser-Busch
od sprzedazy we Francji piwa pod znakiem towarowym BUD, aby wywies¢ z niego, ze
Budvar nie dowiodla spelnienia przestanki dotyczacej prawa do zakazania uzywania
pOzniejszego znaku towarowego zwiazanego z przywolywanym oznaczeniem.

Juz sam ten powdd wystarczyt do tego, by mozna bylo stwierdzi¢, ze w tym zakresie
sporne decyzje sa niewazne w odniesieniu do rozpatrywanego prawa wczesniejszego,
czyli ochrony na podstawie porozumienia lizbonskiego.

Ponadto w pkt 192 zaskarzonego wyroku Sad zauwazyl, ze wniosek Izby Odwotlaw-
czej, zgodnie z ktérym Budvar nie dowiodla, by w zwiazku z rozpatrywanym ozna-
czeniem przystugiwalo jej prawo do zakazania uzywania pdzniejszego znaku towaro-
wego, byl oparty wylacznie na orzeczeniach wydanych we Francji i w Austrii.

Stwierdzajac, ze zadne z wymienionych powyzej orzeczen nie stalo sie prawomocne,
Sad orzekl, w tym samym pkt 192, ze Izba Odwolawcza nie mogta odwotaé sie wy-
tacznie do wspomnianych orzeczen i powinna byla uwzglednic¢ takze przepisy prawa
krajowego, na ktére powolywala sie Budvar w postepowaniu w sprawie sprzeciwu,
tak aby zbada¢, czy na podstawie tych przepiséw spéice tej przystugiwato w zwiazku
z przywolywanym oznaczeniem prawo do zakazania uzywania pézniejszego znaku
towarowego.
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W tym zakresie Sad slusznie stwierdzil, ze w spornych decyzjach naruszono prawo.

Nalezy zauwazy¢ w tym wzgledzie, ze — jak wskazuje Sad w pkt 192 i 193 zaskar-
zonego wyroku — chociaz Izba Odwotawcza byla $wiadoma faktu, iz przywolane
przez Anheuser-Busch orzeczenia sadowe nie byly prawomocne, poniewaz staly sie
przedmiotem postepowania odwolawczego przed sadem krajowym wyzszej instancji,
stanowily one prawie wylaczna podstawe stwierdzenia, ze przestanka przewidziana
w art. 8 ust. 4 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie zostala spelniona, z tym uzasad-
nieniem, Ze z jednej strony wyrok wydany w Austrii opieral si¢ na ustaleniach fak-
tycznych, ktérych rewizja przez sad ostatniej instancji byla ,mato prawdopodobna’,
a z drugiej strony wyrok sadu francuskiego wykazywal, iz Budvar ,nie [byta] zdolna
w tamtym czasie powstrzymac¢ dystrybutora Anheuser-Busch od sprzedazy we Fran-
¢ji piwa pod znakiem towarowym BUD”.

A zatem ze spornych decyzji wynika, ze Izba Odwolawcza btednie umotywowata swe
rozstrzygniecie, ze Budvar nie dowiodta spelnienia przestanki przewidzianej w art. 8
ust. 4 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Co sie tyczy, po pierwsze, orzeczenia wydanego przez sad francuski, w pkt 193 niniej-
szego wyroku zostalo juz stwierdzone, ze przyjeta przez Izbe Odwotawcza podstawa
decyzji opierata si¢ na wymogu, ktéry nie wynika ze wspomnianego przepisu, co czy-
ni sporne decyzje niezgodnymi z prawem.

Jezeli chodzi, po drugie, o orzeczenie wydane przez sad austriacki, jakkolwiek Izba
Odwolawcza uznala, ze orzeczenie to nie wystarczylo do wykazania spelnienia
przestanki przewidzianej w art. 8 ust. 4 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, to jednak
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stwierdzenie tego braku wystarczalno$ci powinno byto doprowadzi¢ ja do wniosku,
zgodnie z ktérym Budvar nie dowiodta spelnienia tej przestanki, mimo ze jest to wy-
magane przez art. 74 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia, poniewaz nie przedsta-
wila w postepowaniu przed OHIM wyroku Oberster Gerichtshof, ktéry potwierdzal-
by, ze rzeczywiscie przystuguje jej prawo do zakazania uzywania pdzniejszego znaku
towarowego.

Nalezy natomiast stwierdzi¢, co tez uczynit Sad w pkt 192 i 193 zaskarzonego wyroku,
ze Izba Odwotawcza postapila zupelnie inacze;j.

Bezsporne jest bowiem, Ze powotata si¢ ona wylacznie na przywotane przez Anheuser-
Busch orzeczenie sadu austriackiego, i na tej podstawie stwierdzila, ze Budvar nie
przystuguje prawo do zakazania uzywania pdzniejszego znaku towarowego, z tym
uzasadnieniem, ze orzeczenie to zostalo oparte na ustaleniach faktycznych, w przy-
padku ktérych bylo ,mato prawdopodobne’, ze zostana podwazone przez sad ostat-
niej instancji.

Podobnie jak Izba Odwolawcza nie mogta w niniejszym przypadku zastapi¢ wlasng
oceng tej dokonanej przez wlasciwe sady krajowe w przedmiocie waznosci praw
wczesniejszych przywotanych na podstawie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94,
co zostalo stwierdzone w pkt 95 niniejszego wyroku, nie mogla tez ona z géry wy-
kluczy¢ wptywu wyroku, ktéry mial zosta¢ wydany przez Oberster Gerichtshof, na
ocene kwestii dotyczacej spelnienia przeslanki przewidzianej w art. 8 ust. 4 lit. b)
tego rozporzadzenia, tym bardziej ze zostala poinformowana przez Budvar, ze przy-
wolane oznaczenie zostalo przez nia przed tym sadem zaskarzone. Izba Odwolawcza
wykluczyta bowiem ten wptyw, opierajac sie na wlasnej ocenie prawdopodobieristwa
podwazenia tego orzeczenia.
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Poniewaz, jak zostalo stwierdzone w pkt 96 niniejszego wyroku w kontekscie rozpa-
trywania pierwszego z zarzutéw podniesionych przez Anheuser-Busch, $cisle — na co
stusznie wskazuje Budvar — zwigzanego z zarzutem drugim, bezsporne jest, ze prawo
wczesniejsze wywolujace skutki w Austrii, na ktére Budvar powoluje sie na podsta-
wie miedzynarodowych uméw dwustronnych, nie zostalo uniewaznione orzecze-
niem sagdowym, ktére w momencie wydania spornych decyzji byloby prawomocne
i niezaskarzalne, Izba Odwotawcza nie mogta stwierdzi¢ wylacznie na podstawie nie-
prawomocnego i bedacego przedmiotem odwolania orzeczenia sagdowego, ze Budvar
nie przystugiwalo powiazane z owym prawem wczes$niejszym prawo do zakazania
uzywania znaku towarowego Bud.

Jedynym wnioskiem, jaki mozna bylo wyciagna¢ z takiego orzeczenia sadowego, byt
bowiem ten, ze omawiane prawo wcze$niejsze zostalo wprawdzie zakwestionowane,
nie oznacza to jednak, Ze nie istnialo.

Wobec dalszego istnienia prawa wczesniejszego pytanie dotyczace kwestii, czy
w zwiazku z nim wnoszacemu sprzeciw przystugiwalo prawo do zakazania uzywa-
nia p6Zniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 4 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, powinno bylo prowadzi¢ do zbadania, zgodnie z tym, co zostalo stwierdzo-
ne w pkt 190 niniejszego wyroku, czy wnoszacy sprzeciw wykazal, ze rozpatrywane
orzeczenie bylo objete zakresem stosowania przepiséw prawa panstwa czltonkow-
skiego, na ktére sie powotlano, i czy przepisy te pozwalaly na zakazanie uzywania
poZniejszego znaku towarowego.

W odniesieniu do tej kwestii Sad zauwazyt w pkt 192 zaskarzonego wyroku, ze w po-
stepowaniu przed Izba Odwolawcza Budvar powotata si¢ nie tylko na postanowienia
miedzynarodowych uméw dwustronnych, ale takze na przepisy prawa austriackiego,
ktére jej zdaniem pozwalaly wykazaé, ze byla uprawniona do zakazania uzywania
poZniejszego znaku towarowego Bud. Jednakze Izba Odwotawcza nie wziela pod
uwage tych przepiséw, co zostalo stwierdzone przez Sad w tym samym pkt 192, ani
nie odniosla sie¢ do dowodéw mogacych podwazy¢ ich zastosowanie w niniejszej
sprawie.
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Rozwazania takie jak te zawarte w pkt 192 i 195 zaskarzonego wyroku moga uza-
sadnia¢ wniosek, do ktérego Sad doszed! w pkt 199 zaskarzonego wyroku, zgodnie
z ktérym Izba Odwolawcza naruszyla prawo, poniewaz nie uwzglednila wszystkich
okolicznosci faktycznych i prawnych majacych znaczenie dla okreslenia, czy tak jak
wymaga tego art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, przepisy danego panstwa czlon-
kowskiego przyznaja Budvar prawo do zakazania uzywania pdzniejszego znaku
towarowego.

Z powyzszego wynika, ze chociaz w pkt 193 zaskarzonego wyroku Sad dodal zasad-
niczo, ze OHIM powinien z urzedu pozyska¢ informacje na temat faktéw notoryj-
nych, w tym prawa krajowego danego panstwa czlonkowskiego, w zwiazku z czym
w niniejszej sprawie [zba Odwotawcza byla ,upowazniona” do zasiegniecia informacji
u stron, lub za pomocg innych dostepnych $rodkéw, na temat wyniku postepowa-
nia toczacego sie przed Oberster Gerichtshof, to okolicznos¢ ta, zakladajac nawet,
ze wigze sie dla Izby Odwolawczej z prawdziwym obowiazkiem zasiggniecia z urze-
du informacji na temat takiego postepowania i prowadzi w rezultacie do naruszenia
prawa, co podnosza Anheuser-Busch i OHIM, nie moze samodzielnie prowadzi¢ do
obalenia wniosku Sadu o niezgodnosci z prawem spornych decyzji w zakresie doty-
czacym rozpatrzenia przestanki przewidzianej w art. 8 ust. 4 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zarzut skierowany przeciwko uzupelniajacej
tezie orzeczenia Sadu nie moze prowadzi¢ do uchylenia tego orzeczenia i dlatego jest
nieskuteczny (zob. w szczegdlno$ci wyrok z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawach
polaczonych C-189/02 P, C-202/02 P, od C-205/02 P do C-208/02 P i C-213/02 P
Dansk Rgrindustri i in. przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. [-5425, pkt 148).

Kwestia, czy Izba Odwotawcza musiata lub mogta zasiegnac z urzedu informacji na
temat wyniku wspomnianego postepowania sadowego, zostala rozpatrzona przez
Sad wlasnie w sposéb uzupelniajacy, poniewaz w niniejszej sprawie, jak zostalo przy-
pomniane w pkt 204 niniejszego wyroku, stwierdzit on, ze Izba Odwolawcza uznata
na podstawie swej wlasnej oceny prawdopodobieristwa rewizji omawianego orzecze-
nia sadowego, ze zasigegniecie informacji w tym wzgledzie nie bylo konieczne i ze
dysponowata ona wszystkimi informacjami potrzebnymi do ustalenia, czy przestanka
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przewidziana w art. 8 ust. 4 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 zostata spelniona, jak réw-
niez do stwierdzenia, ze w tym przypadku nie mialo to miejsca.

Z powyzszego wynika, ze drugi z zarzutéw podniesionych przez Anheuser-Busch
i przez OHIM jest skierowany — w zakresie, w jakim dotyczy pkt 193 zaskarzonego
wyroku — przeciwko tezie uzupelniajacej tego wyroku i w rezultacie, nawet gdyby byt
uzasadniony, nie moze prowadzi¢ do jego uchylenia.

W konsekwencji drugi zarzut podniesiony przez Anheuser-Busch na poparcie od-
wolania nie moze zosta¢ uwzgledniony z uwagi na to, ze jest w czesci bezzasadny
i w czeéci nieskuteczny, natomiast drugi zarzut OHIM ze wzgledu na to, ze jest
nieskuteczny.

W tych okolicznosciach zaskarzony wyrok nalezy uchyli¢ w zakresie, w jakim Sad,
dokonujac wyktadni art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, blednie stwierdzil naj-
pierw, ze zasieg danego oznaczenia, ktéry musi by¢ wiekszy niz lokalny, nalezy oce-
niaé¢ wylacznie przez odniesienie do terytorialnego zakresu ochrony tego oznaczenia,
z pominieciem aspektu jego uzywania na tym terytorium, nastepnie, ze terytorium
wlasciwym do dokonania oceny uzywania tego oznaczenia niekoniecznie musi by¢ te-
rytorium jego ochrony, a wreszcie, Ze uzywanie tego oznaczenia nie musi koniecznie
mie¢ miejsca przed data dokonania zgtoszenia wspdlnotowego znaku towarowego.

W przedmiocie skargi do Sadu

Z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunatu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej wyni-
ka, ze jesli odwotanie jest zasadne, Trybunal moze, jesli stan postepowania na to po-
zwala, wydad orzeczenie ostateczne w sprawie badz skierowac sprawe do ponownego
rozpoznania przez Sad.
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W niniejszej sprawie Sad uwzglednit argument Budvar, stanowiacy cze$¢ drugiej cze-
$ci jej jedynego zarzutu, w ktorym podwazata ona sposdb, w jaki Izba Odwotawcza
zastosowala przestanke dotyczaca uzywania w obrocie handlowym oznaczenia o za-
siegu wiekszym niz lokalny, przewidziana w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

W pkt 215 niniejszego wyroku stwierdzono, ze ocena zastosowania tej przeslan-
ki w zaskarzonym wyroku jest dotknieta trzema bledami stanowiacymi naruszenie
prawa.

W celu dokonania oceny zarzutu wysunietego przez Budvar wobec sposobu, w jaki
Izba Odwolawcza zastosowata przestanke dotyczaca uzywania oznaczenia w obrocie
handlowym o zasiegu wiekszym niz lokalny, konieczne jest przeprowadzenie analizy
mocy dowodowej elementéw odnoszacych sie do stanu faktycznego, ktére moga po-
zwoli¢ na wykazanie spelnienia tej przestanki w niniejszej sprawie zgodnie z definicja
nadang jej w niniejszym wyroku. Takimi elementami sa w szczegé6lnosci przedsta-
wione przez Budvar dokumenty wspomniane w pkt 171 i 172 zaskarzonego wyroku.

Wobec powyzszego stan postepowania nie pozwala na rozstrzygniecie przez Trybu-
nal niniejszego sporu; sprawe nalezy zatem przekaza¢ do ponownego rozpoznania
wspomnianego zarzutu przez Sad.

W przedmiocie kosztéw

Ze wzgledu na fakt, ze sprawa zostaje przekazana Sadowi do ponownego rozpozna-
nia, rozstrzygniecie w przedmiocie kosztéw niniejszego postepowania odwolawcze-
go nastapi w orzeczeniu koriczacym postepowanie w sprawie.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (wielka izba) orzeka, co nastepuje:

1)

2)

3)

4)

Wyrok Sadu Pierwszej Instancji Wspolnot Europejskich z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawach polaczonych T-225/06, T-255/06, T-257/06 i T-309/06
Budéjovicky Budvar przeciwko OHIM - Anheuser-Busch (BUD) zosta-
je uchylony w czesci, w jakiej Sad, dokonujac wykladni art. 8 ust. 4 rozpo-
rzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspol-
notowego znaku towarowego, zmienionego rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r., blednie stwierdzil najpierw, ze zasieg
danego oznaczenia, ktory musi by¢ wiekszy niz lokalny, nalezy ocenia¢ wy-
lacznie przez odniesienie do terytorialnego zakresu ochrony tego oznacze-
nia, z pomini¢ciem aspektu jego uzywania na tym terytorium, nastepnie, ze
terytorium wlasciwym do dokonania oceny uzywania tego oznaczenia nie-
koniecznie musi by¢ terytorium jego ochrony, a wreszcie, ze uzywanie tego
oznaczenia nie musi koniecznie mie¢ miejsca przed data dokonania zglosze-
nia wspolnotowego znaku towarowego.

W pozostalym zakresie odwolanie zostaje oddalone.

Sprawy potaczone T-225/06, T-255/06, T-257/06 i T-309/06 zostaja przeka-
zane do ponownego rozpoznania przez Sad Unii Europejskiej.

Rozstrzygniecie o kosztach nastapi w orzeczeniu konczacym postepowanie
w sprawie.

Podpisy
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