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— obciazenie John Mills Ltd kosztami postepowania poniesionymi przez EUIPO.

Zarzuty i gléwne argumenty
Naruszenie art. 8 ust. 3 rozporzgdzenia nr 207/2009 ()

— Sad dokonal blednej wyktadni art. 8 ust. 3 rozporzadzenia 207/2009, ograniczajac zakres jego stosowania do pojecia ,identycz-
nosci” oznaczen i nadajac mu znaczenie wynikajace z art. 8 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 207/2009.

— Sad nie uwzglednit wystarczajaco celu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia 207/2009 polegajacego na zapobiezeniu niewlasciwemu uzy-
waniu znaku towarowego przez agenta wlasciciela tego znaku, poniewaz agent moze wykorzystaé wiedzg i do§wiadczenie zdo-
byte w czasie trwania relacji gospodarczej taczacej go z whascicielem i, w konsekwencji, czerpa¢ nienalezng korzy$¢ z wysitkow i
inwestycji dokonanych przez wlasciciela znaku towarowego — poniewaz Sad przyznal w sposéb dyskusyjny pierwszefistwo
wykladni literalnej. Natomiast orzecznictwo Unii opiera sig stale na celowosciowej wyktadni prawa unijnych znakéw towarowych.

— Literalna wykladnia nie umozliwia rowniez stwierdzenia, ze art. 8 ust. 3 rozporzadzenia 207/2009 ma zastosowanie jedynie do
identycznych znakéw towarowych. Wystarcza zatem, gdy sporne oznaczenia pokrywaja si¢ w zakresie elementéw, do ktorych
zasadniczo odnosi si¢ charakter odrézniajacy wcze$niejszego znaku towarowego. Na tej podstawie odpowiednim kryterium dla
zbadania kolidujacych ze sobg znakéw towarowych w $wietle art. 8 ust. 3 rozporzadzenia 207/2009 jest okreslenie, czy zglosze-
nie unijnego znaku towarowego odtwarza zasadnicze elementy wczesniejszego znaku towarowego w sposob taki, Ze jest oczywi-
ste, iz zglaszajacy przywlaszcza sobie uprawnienia przystugujace zgodnie z prawem wlascicielowi znaku towarowego. Faktycznie
nieuczciwy agent miatby mozliwo$¢ uniemozliwienia nie tylko wszelkiej dalszej rejestracji wezesniejszego znaku towarowego
przez pierwotnego wlasciciela znaku towarowego w Unii Europejskiej — lecz réwniez uniemozliwienia jakiegokolwiek uzywania
weze$niejszego znaku towarowego przez pierwotnego wiasciciela w Unii Europejskiej.

Naruszenie art. 36 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci

— Zaskarzony wyrok zawiera sprzeczne rozumowanie w zakresie, w jakim stwierdzono w nim z jednej strony, Ze oznaczenia sa
identyczne, gdy jedno oznaczenie odtwarza drugie bez zadnej zmiany lub uzupelnienia, a z drugiej strony, ze oznaczenia sg réw-
niez identyczne, gdy dokonane zmiany nie zmieniajg charakteru odrézniajacego danego oznaczenia (zob. pkt 38—40 zaskarzo-
nego wyroku). Takie rozumowanie jest sprzeczne, poniewaz to samo pojecie ,identycznosci” zastosowano do réznych sytuacji
prawnych i faktycznych, a takze blednie nadano mu dwa r6zne znaczenia.

— Sad nie przedstawil wyjasnieri dotyczacych wzgledéw, dla ktdrych jest zdania, ze kolidujgce ze soba znaki towarowe nie sa objete
zakresem stosowania art. 8 ust. 3 rozporzadzenia 207/2009 — w nastepstwie zastosowania przez Sad kryteriow okre§lonych w
pkt 39 zaskarzonego wyroku.

(") Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspSlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

Odwolanie od wyroku Sadu (si6dma izba w skladzie powiekszonym) wydanego w dniu 24 pazdziernika
2018 r. w sprawie T-447[16, Pirelli Tyre/EUIPO, wniesione w dniu 21 grudnia 2018 r. przez The Yokohama
Rubber Co. Ltd
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Druga strona postgpowania: Urzad Unii Europejskiej ds. Wasnosci Intelektualnej, Pirelli Tyre SpA

Zadania wnoszacego odwolanie

Wnoszacy odwolanie wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku;

— w razie potrzeby, przekazanie sprawy Sadowi;

— obcigzenie Pirelli Tyre SpA kosztami postepowania poniesionymi w postepowaniach przed Sadem iIzbg Odwolawczg.

Zarzuty i gtéwne argumenty

Czg$¢ pierwsza zarzutu pierwszego: czy znak towarowy stanowi ksztalt towardéw w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) rozporzgdzenia
nr40/94 (1)?

Sad stwierdzil, ze pomimo tego, iz przedstawienie graficzne stanowiace sporne oznaczenie nie ma zadnych konturéw i nie zalgczono
do niego Zadnego uzupelniajacego opisu, Pirelli nie kwestionowala, ze niektére z modeli jej opon zawieraja na powierzchni opony
ztobienie w ksztalcie przedstawionym w spornym oznaczeniu. Takze przyznana wlasciwemu organowi mozliwo$¢ uwzglednienia
dowodéw zwigzanych z identyfikacja istotnych cech spornego oznaczenia tréjwymiarowego zostala rozszerzona na badanie ozna-
czen dwuwymiarowych. Sad zakonczyl swéj wywdd wskazujac, ze: ,Nalezy za$ stwierdzi¢, ze poddany obiektywnej i konkretnej ana-
lizie sporny znak towarowy nie przedstawia wzoru bieznika. Co najwyzej prezentuje samo zlobienie bieznika”. Trybunat
Sprawiedliwosci potwierdzil, ze orzecznictwo, ktére rozwinigto w odniesieniu do tréjwymiarowych znakéw towarowych utworzo-
nych z wygladu towaru lub cz¢sci samego towaru, ma takze zastosowanie w wypadkach — tak jak w niniejszej sprawie — gdy zglo-
szony znak towarowy jest graficznym znakiem towarowym skladajacym si¢ z dwuwymiarowego przedstawienia tego towaru lub
czgsci towaru. W takim wypadku znak towarowy nie jest rowniez utworzony z oznaczenia niezwiazanego z wygladem towaréw,
ktére oznaczono tym znakiem. Graficzne przedstawienie spornego znaku towarowego wyraznie odtwarza ksztalt towaru (to jest
wz6r), ktory ma ono przedstawiac, lub towaru, do ktérego odnosi si¢ ze wzgledow technicznych. Przedstawione przez Sad wyjasnie-
nie, zgodnie z ktérym oznaczenie nie jest istotng czgScig towaru, jest arbitralne i niezgodne z orzecznictwem Trybunatu Sprawiedli-
wosci oraz samego Sadu. Kwestia, jakg nalezy rozpatrzy¢, nie jest to, czy oznaczenie stanowi istotng czg$¢ towaru, lecz czy oznaczenie
jest czescig towaru.

Czgs¢ druga zarzutu pierwszego: czy Izba Odwotawcza dodata do ksztattu elementy niestanowigee czgsci oznaczenia i bedgce zatem elementami
zewnetrznymi i obcymi?

Sad stwierdzil, ze [zba Odwolawcza nie uwzglednita prawidtowo ksztattu przedstawionego w spornym oznaczeniu i dokonata w nim
zmian. Innymi stowy Izba Odwolawcza zmienifa charakter oznaczenia, wskazujac na, lub zakladajac, istnienie zewnetrznych lub
obcych cech lub wlasciwosci. Faktycznie Izba Odwolawcza nie dodala elementéw do oznaczenia, lecz ocenila ksztalt rzeczywistych
towaréw, a nie abstrakcyjny ksztalt. Jesli oznaczenie, jak stwierdzit Sad, jest rzeczywistym przedstawieniem czesci towar6w oznaczo-
nych tym oznaczeniem, nalezy dokonac analizy cech ksztaltu wynikajacych z graficznego przedstawienia w $wietle funkcji danych
towaréw. Zdaniem strony skarzgcej wydaje sig, iz Sad stwierdzit, ze EUIPO dazyto do ustalenia ukrytych cech, ktdre nie sa widoczne w
przedstawionym ksztalcie. Chociaz ta ocena powinna niewatpliwie zosta¢ ograniczona prima facie do analizy zgloszonego ksztaltu,
relacja miedzy tym ksztaltem (zfobieniem) a funkcja towaréw (opon) wymaga uwzglednienia uzupelniajacej informacji. Zdaniem
strony skarzgcej analiza zgloszonego oznaczenia jest catkiem prosta ze wzgledu na fakt, ze na towarach umieszczono znak towarowy
jako seryjne odtworzenie oznaczenia. Powstaje zatem nastepujace pytanie: ,czy odtworzenie bezspornie stanowi funkcjonalny ele-
ment czg$ci towaru”, a nie — wbrew temu, co stwierdzit Sagd — ,czy odtworzenie bezspornie stanowi przedstawienie istotnej czgsci
lub niewielkiej czg$ci towaru?”.
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Zarzut drugi: w przedmiocie przeinaczenia okolicznosci faktycznych

Sad blednie ocenit wszystkie okolicznosci faktyczne i dokumenty przedstawione przez Yokohame. W niniejszej sprawie strona skar-
zgca wyraznie wskazala dowody, jakie mial przeinaczy¢ Sad, a takze bledy w ocenie, ktore jej zdaniem prowadzity do tego przeinacze-
nia. Takie przeinaczenie jest oczywiste w wietle dokumentéw zawartych w aktach bedacych w posiadaniu Sadu, bez koniecznosci
przeprowadzania nowej oceny okolicznosci faktycznych i dowodow.

(') Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,L 11,s.1).

Odwolanie od wyroku Sadu (druga izba) wydanego w dniu 23 pazdziernika 2018 r. w sprawie T-672[17:
Mamas and Papas/EUIPO, wniesione w dniu 28 grudnia 2018 r. przez Mamas and Papas Ltd
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Whoszgca odwotanie: Mamas and Papas Ltd (przedstawiciele: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, solicitors)

Druga strona postgpowania: Urzad Unii Europejskiej ds. Whasnosci Intelektualnej

Z.3dania wnoszacego odwolanie

Wnoszgca odwolanie wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie wyroku Sadu w sprawie T-672/17, Mamas and Papas Ltd/EUIPO;
— orzeczenie w kwestii dotyczgcej wezedniejszego ujawnienia;

— przekazanie sprawy Sadowi Unii Europejskiej w odniesieniu do pozostatych zarzutéw podniesionych przed Sgdem, co do ktérych
nie orzekl on jednak;

— obcigzenie EUIPO i interwenienta wlasnymi kosztami postgpowania oraz kosztami poniesionymi przez strong skarzgcg.

Zarzuty i gtéwne argumenty

W pierwszej kolejnosci Sad naruszyl prawo w odniesieniu do uprawniert EUIPO do zbadania okolicznosci faktycznych, na podstawie
art. 63 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie wzoréw wspolnotowych ('), zwigzanych z ujawnieniem wcze$niejszego wzoru. Gdy wiasci-
ciel wzoru potwierdzit wyraznie weze$niejsze ujawnienie, EUIPO nie moze dokonaé¢ odmiennego stwierdzenia w tym zakresie.
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