g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (trzecia izba)

z dnia 9 grudnia 2020 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Graficzny unijny znak towarowy BASIC — Wczesniejsze krajowe nazwy handlowe basic i basic AG —
Wzgledne podstawy odmowy rejestracji — Uzywanie w obrocie handlowym oznaczenia o zasiegu
wiekszym niz lokalny — Artykut 8 ust. 4 i art. 53 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009
[obecnie art. 8 ust. 4 i art. 60 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia (UE) 2017/1001] — Cze$ciowe uniewaznienie
prawa do znaku — Decyzja wydana w nastepstwie stwierdzenia przez Sad niewazno$ci wcze$niejszej
decyzji — Przekazanie sprawy izbie odwotawczej do ponownego rozpoznania — Brak wlasciwos$ci organu
dokonujacego przekazania — Artykul 1d rozporzadzenia (WE) nr 216/96 — Skarga wzajemna

W sprawie T-722/18

Repsol, SA, z siedziba w Madrycie (Hiszpania), ktéra reprezentowali adwokaci ].B. Devaureix
i J.C. Erdozain Lépez,

strona skarzaca,
przeciwko

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

strona pozwana,

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

Basic AG Lebensmittelhandel, z siedziba w Monachium (Niemcy), ktéra reprezentowala adwokat
D. Altenburg,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 22 sierpnia 2018 r.
(sprawa R 178/2018-2) dotyczaca postgpowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy
Basic Lebensmittelhandel a Repsol,

SAD (trzecia izba),
w sktadzie: A.M. Collins (sprawozdawca), prezes, V. Kreuschitz i G. De Baere, sedziowie,

sekretarz: A. Juhdsz-Téth, administratorka,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 7 grudnia 2018 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge ztozong przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu 4 marca
2019 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
27 lutego 2019 r.,

po zapoznaniu sie ze skarga wzajemna interwenienta zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 27 lutego
2019 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge wzajemna, zlozong przez strone skarzaca w sekretariacie
Sadu w dniu 10 lipca 2019 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge wzajemna, zlozona przez EUIPO w sekretariacie Sadu
w dniu 28 czerwca 2019 r.,

uwzgledniwszy odpowiedzi na $rodki organizacji postepowania zlozone w sekretariacie Sadu przez
EUIPO w dniu 4 marca 2020 r. i przez strone skarzaca w dniu 6 marca 2020 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 3 lipca 2020 r.,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 29 stycznia 2007 r. skarzaca, Repsol, SA, dokonata w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami, ktére
z kolei zostalo zastapione rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest nastepujace oznaczenie graficzne,
z zastrzezeniem koloréw niebieskiego, czerwonego, pomaranczowego i biatego:

Ustugi, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza miedzy innymi do klas 35 i 39 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja w szczegdlnosci dla kazdej
z tych klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 35: ,handel detaliczny w zakresie tytoniu, prasy, baterii, przedmiotéw do zabawy”;
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— klasa 39: ,ustugi dystrybucji preparatéw zywnosciowych do podstawowego spozycia, wyrobdéw
ciastkarskich i wyrobéw cukierniczych, lodéw, zywnos$ci wstepnie przygotowanej, tytoniu, papieru
gazetowego, baterii, zabawek”.

Zgloszenie unijnego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw
Towarowych nr 34/2007 z dnia 16 lipca 2007 r.

Sporny znak towarowy zostal zarejestrowany w dniu 4 maja 2009 r. pod numerem 5648159.

W dniu 26 wrzesnia 2011 r. interwenient, Basic AG Lebensmittelhandel, zlozyl wniosek o cze$ciowe
uniewaznienie prawa do spornego znaku towarowego dla ustug wskazanych w pkt 3 powyze;j.

Whniosek ten zostal oparty na art. 53 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia 2017/1001] w zwigzku z art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia [obecnie art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001] oraz na art. 53 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 207/2009
[obecnie art. 60 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001] w zwiazku z art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia
(obecnie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia 2017/1001).

Na poparcie swojego wniosku o uniewaznienie prawa do znaku w zakresie, w jakim byl on oparty na
art. 53 ust. 1 lit. a) w zwiazku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, interwenient powotat
sie na nastepujacy wczesniejszy graficzny unijny znak towarowy, zgloszony w dniu 15 stycznia 2004 r.
i zarejestrowany w dniu 29 kwietnia 2005 r., ktéra to rejestracja zostala nalezycie przedluzona:

basic

Ten wczesniejszy znak towarowy oznacza towary i ustugi nalezace do klas 29-33, 35, 42 i 43.

Na poparcie swojego wniosku o uniewaznienie prawa do znaku w zakresie, w jakim wniosek ten opierat
sie na art. 53 ust. 1 lit. ¢) w zwigzku z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009, interwenient powotat
sie na ,szyldy” w rozumieniu § 5 Gesetz tiber den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
(Markengesetz) (ustawy o ochronie znakéw towarowych i innych oznaczen odrézniajacych) z dnia
25 pazdziernika 1994 r. (BGBIL. 1994 I, s. 3082, i BGBL. 1995 I, s. 156) basic i basic AG, ktérych uzywa
w obrocie handlowym w Niemczech i Austrii w odniesieniu do $wiadczenia uslug ,sprzedazy
detalicznej artykuldw spozywczych, wyrobéw drogeryjnych, produktéw bio i innych artykuléw
codziennego uzytku, ustug restauracyjnych (zywnos¢)”.

W celu wykazania swoich praw do tych szyldéw interwenient dofaczyl do wniosku o uniewaznienie
szereg dowodow obejmujacych zrzuty ekranu wydrukowane z jego witryny internetowej, sprawozdania
roczne za lata 2004—2006, pisma dostawcy, dowod dostawy, faktury, statystyki sprzedazy, oswiadczenie
zlozone pod przysiega przez czlonka jego wydzialu marketingu, tabele wyszczegdlniajace uzyskane
przez niego obroty, broszury handlowe, materialy promocyjne i reklamowe, dyplom ,przedsiebiorcy
roku 2006” z dnia 21 wrze$nia 2006 r., wreczony dwoém czlonkom jego zarzadu, wycinki prasowe z lat
2003-2006 oraz orzeczenie Landgericht Miinchen I (sadu krajowego Monachium I, Niemcy) z dnia
9 wrzes$nia 2006 r.
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We wniosku o uniewaznienie prawa do znaku interwenient przytoczy! takze majace znaczenie przepisy
§§ 5 i 15 Markengesetz oraz orzeczenia sadéw niemieckich, w ktérych dokonano wykladni tych
przepisow.

W dniu 24 maja 2012 r. interwenient odpowiedzial na uwagi ztozone przez skarzaca w dniu 29 grudnia
2011 r. i przedstawil szereg dowodéw majacych wykazaé, ze wcze$niejszy graficzny unijny znak
towarowy odtworzony w pkt 8 powyzej byl rzeczywiscie uzywany. Przedstawil on dodatkowe dowody,
ktore zawart w zalaczniku do uwag ztozonych w dniu 4 marca 2013 r.

Decyzja z dnia 8 pazdziernika 2013 r. Wydzial Uniewaznient uwzglednil wniosek o uniewaznienie prawa
do znaku na podstawie art. 53 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 8 ust. 4 tego
rozporzadzenia i czesciowo uniewaznit prawo do spornego znaku towarowego, mianowicie w zakresie,
w jakim znak ten byl zarejestrowany dla ustug wskazanych w pkt 3 powyzej. Wydzial Uniewaznien
uznal, ze w konsekwencji nie bylo potrzeby badania podstawy uniewaznienia opartej na art. 53 ust. 1
lit. a) w zwiazku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

W dniu 2 grudnia 2013 r. skarzaca, dzialajac na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009
(obecnie art. 66—71 rozporzadzenia 2017/1001), wniosta do EUIPO odwolanie od decyzji Wydziatu
Uniewaznien.

Decyzja z dnia 11 sierpnia 2015 r. Pierwsza Izba Odwotawcza EUIPO utrzymata w mocy decyzje
Wydzialu Uniewaznien i oddalifa odwolanie. Uznala ona, ze Izba Odwotawcza prawidlowo
zastosowala podstawe uniewaznienia przewidziana w art. 53 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009
w zwigzku z art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia. W tym wzgledzie stwierdzila ona w szczegélnosci, ze
z przedstawionych przez interwenienta dowodéw w sposéb wymagany prawem wynika, iz wcze$niejsze
oznaczenia basic i basic AG byly uzywane w obrocie handlowym o zasiegu wiekszym niz lokalny
w znaczeniu ostatniego z wyzszej wskazanych przepiséw. Podobnie jak Wydzial Uniewaznien, Izba
Odwotawcza uznala, ze nie bylo potrzeby badania podstawy uniewaznienia opartej na art. 53 ust. 1
lit. a) w zwiazku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 29 pazdziernika 2015 r. skarzaca wniosla skarge
o stwierdzenie niewazno$ci decyzji Izby Odwolawczej z dnia 11 sierpnia 2015 r., ktéra to skarga
zostala zarejestrowana pod sygnatura T-609/15.

Wyrokiem z dnia 21 wrze$nia 2017 r., Repsol YPF/EUIPO - Basic (BASIC) (T-609/15, EU:T:2017:640)
Sad stwierdzil niewaznos¢ decyzji Izby Odwolawczej z dnia 11 sierpnia 2015 r. ze wzgledu na to, iz Izba
Odwotawcza nie mogta stwierdzi¢ jedynie na podstawie dowodéw, na ktérych oparla zaskarzona
decyzje, czyli tych wskazanych w pkt 11 powyzej, ze przestanka dotyczaca uzywania powolanych
oznaczen w obrocie handlowym zostala spelniona. Sad wskazal w odniesieniu do rozpatrywanego
okresu, ze do interwenienta nalezalo wykazanie, iz oznaczenia basic i basic AG byly uzywane
w obrocie handlowym w Niemczech nie tylko w dacie dokonania zgloszenia spornego znaku
towarowego, lecz réwniez w dniu zlozenia wniosku o uniewaznienie prawa do tego znaku. Tymczasem
o ile omawiane dowody moga dowodzi¢ w sposéb wymagany prawem, ze wspomniane oznaczenia byly
uzywane w obrocie handlowym w Niemczech w dniu dokonania zgloszenia tego znaku, o tyle nie
wykazuja one, ze byly one wciaz uzywane w obrocie handlowym w Niemczech w momencie zlozenia
wniosku o uniewaznienie.

W dniu 24 stycznia 2018 r., w nastepstwie wyroku z dnia 21 wrze$nia 2017 r., BASIC (T-609/15,
EU:T:2017:640) i na podstawie rozporzadzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1430 z dnia 18 maja
2017 r. uzupelniajacego rozporzadzenie nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
oraz uchylajacego rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 i (WE) nr 216/96 (Dz.U. 2017, L 205,
s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/625 z dnia
5 marca 2018 r. uzupelniajacym rozporzadzenie 2017/1001 oraz uchylajacym rozporzadzenie
delegowane 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1), a dokladniej na podstawie art. 35 ust. 4
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rozporzadzenia delegowanego 2017/1430 (obecnie art. 35 ust. 4 rozporzadzenia delegowanego
2018/625), sprawa zostala przekazana przez prezesa izb odwolawczych Drugiej Izbie Odwotawczej pod
sygnatura R 178/2018-2.

Decyzja z dnia 22 sierpnia 2018 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba Odwolawcza, po
rozpoznaniu kazdej z podstaw uniewaznienia podniesionych przez interwenienta, uchylifa decyzje
Wydzialu Uniewaznien w zakresie, w jakim wniosek o uniewaznienie prawa do znaku zostal
uwzgledniony w odniesieniu do ustug ,handlu detalicznego w zakresie tytoniu, prasy, baterii,
przedmiotéw do zabawy”, nalezacych do klasy 35, oraz ,ustug dystrybucji tytoniu, papieru gazetowego,
baterii, zabawek”, nalezacych do klasy 39. Izba Odwotawcza utrzymata natomiast te decyzje w mocy
w zakresie, w jakim wniosek o uniewaznienie zostal uwzgledniony w odniesieniu do ,ustug dystrybucji
preparatéw zywnosciowych do podstawowego spozycia, wyrobdéw ciastkarskich i wyrobéw
cukierniczych, lodéw, zywnosci wstepnie przygotowanej”, nalezacych do klasy 39. Do swych wnioskéw
Izba Odwolawcza doszla, wziawszy wczesniej pod uwage, przy rozpatrywaniu podstawy uniewaznienia
przewidzianej w art. 53 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwigzku z art. 8 ust. 4 tego
rozporzadzenia, dowody przedstawione przez interwenienta w dniu 24 maja 2012 r. (zob. pkt 13

powyzej).
Zadania stron

W przedmiocie zgdan przedstawionych na poparcie skargi glownej
Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie EUIPO i interwenienta kosztami postgpowania.

EUIPO i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

W przedmiocie zZgdan przedstawionych na poparcie skargi wzajemnej
Interwenient wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim na jej mocy zostata uchylona
decyzja Wydzialu Uniewaznien;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
Skarzaca wnosi do Sadu o:
— oddalenie skargi wzajemnej;

— obciazenie interwenienta kosztami zwigzanymi z odpowiedzig na skarge wzajemna.

ECLIL:EU:T:2020:592 5
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EUIPO wnosi do Sadu o:

— uwzglednienie skargi wzajemnej w zakresie, w jakim zmierza ona do stwierdzenia cze$ciowej
niewaznosci zaskarzonej decyzji ze wzgledu na naruszenie art. 53 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009 w zwigzku z art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia;

— tytulem zadania ewentualnego — oddalenie skargi wzajemnej w zakresie, w jakim zmierza ona do
stwierdzenia cze$ciowej niewaznos$ci zaskarzonej decyzji ze wzgledu na naruszenie art. 53 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

Co do prawa

Na poparcie skargi gléwnej strona skarzaca podnosi dwa zarzuty. Zarzut pierwszy, wskazany jako
zarzut gléwny, dotyczy naruszenia art. 65 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 72 ust. 6
rozporzadzenia 2017/1001). Zarzut drugi, wskazany jako zarzut positkowy, dotyczy naruszenia art. 8
ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009.

Na poparcie skargi wzajemnej interwenient podnosi dwa zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy btednego
zastosowania podstawy uniewaznienia okres§lonej w art. 53 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009
w zwiazku z art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia. Zarzut drugi wynika z blednego zastosowania podstawy
uniewaznienia okre$lonej art. 53 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwigzku z art. 8 ust. 1
lit. b) tego rozporzadzenia.

Podniesiony przez skarzaca zarzut pierwszy dzieli sie na dwie cze$ci. W ramach pierwszej z nich
skarzaca podnosi, ze sprawa zostala przydzielona Drugiej Izbie Odwolawczej na blednej podstawie
prawnej, a mianowicie na podstawie art. 35 ust. 4 rozporzadzenia delegowanego 2017/1430.
W ramach drugiej czesci skarzaca powoluje si¢ na naruszenie art. 65 ust. 6 rozporzadzenia
nr 207/2009, zarzucajac Izbie Odwolawczej zasadniczo naruszenie powagi rzeczy osadzonej
przystugujacej wyrokowi z dnia 21 wrze$nia 2017 r., BASIC (T-609/15, EU:T:2017:640) poprzez
uwzglednienie w zaskarzonej decyzji, przy badaniu podstawy uniewaznienia przewidzianej w art. 53
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 w zwigzku z art. 8 ust. 4 tego rozporzadzenia, dodatkowych
dowodéw przedstawionych w dniu 24 maja 2012 r.

EUIPO i interwenient nie zgadzaja si¢ z argumentami skarzacej.

Co sie tyczy pierwszej czesci pierwszego z zarzutéw podniesionych przez skarzaca, nalezy stwierdzi¢, ze
— co zreszta jest bezsporne miedzy stronami — przepisem, na podstawie ktérego sprawa powinna byla
zosta¢ ponownie przydzielona izbie odwolawczej w nastepstwie wyroku z dnia 21 wrze$nia 2017 r.,
BASIC (T-609/15, EU:T:2017:640), jest art. 1d rozporzadzenia Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego
1996 r. ustanawiajacego regulamin wewnetrzny izb odwotawczych Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 1996, L 28, s. 11), zmienionego
rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2082/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2004, L 360, s. 8), a nie
art. 35 ust. 4 rozporzadzenia delegowanego 2017/1430.

O ile bowiem art. 80 rozporzadzenia delegowanego 2017/1430 uchylit w szczegdlnosci rozporzadzenie
nr 216/96, o tyle przewidywal jednak, ze rozporzadzenie to nadal stosowalo sie ,do postepowan
w toku, jezeli [...] rozporzadzenie [delegowane 2017/1430] nie [mialo] zastosowania zgodnie z jego
art. 81, do czasu zakonczenia takich postepowan”. Tymczasem z art. 81 ust. 2 lit. j) rozporzadzenia
delegowanego 2017/1430 wynika, ze tytulu V, w ktérym zawarty jest art. 35 ust. 4, nie stosuje si¢ do
odwotann wniesionych do izby odwolawczej przed dniem 1 pazdziernika 2017 r. Tak wlasnie jest
w niniejszej sprawie, poniewaz skutkiem wyroku z dnia 21 wrzesnia 2017 r., BASIC (T-609/15,
EU:T:2017:640), w ktérym stwierdzono niewazno$¢ decyzji Izby Odwolawczej z dnia 11 sierpnia
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2015 r. w calosci, bylo wyeliminowanie tej decyzji z obrotu prawnego z moca wsteczna i ponowne
rozpoznanie odwotania od decyzji Wydzialu Uniewaznienr, wniesionego przez skarzaca do EUIPO
w dniu 2 grudnia 2013 r., czyli przed dniem 1 pazdziernika 2017 r.

Artykul 1d rozporzadzenia nr 216/96, ze zmianami, zatytulowany ,Przekazanie sprawy w zwigzku
z wyrokiem Trybunatu Sprawiedliwosci”, przewidywal, co nastepuje:

»1. Jezeli zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporzadzenia [nr 207/2009] srodki niezbedne dla wykonania wyroku
Trybunalu Sprawiedliwo$ci, uniewazniajacego w catosci lub w czesci decyzje izby odwolawczej lub
wielkiej izby, obejmuja ponowne rozpatrzenie przez izby odwotawcze sprawy, ktéra byta przedmiotem
tej decyzji, Prezydium decyduje, czy sprawa ma by¢ przekazana do izby, ktéra podjeta te decyzje, do
innej izby, czy do wielkiej izby.

2. Jezeli sprawa przekazana jest do innej izby, w jej sklad nie wchodzi zaden z czlonkéw
uczestniczacych w podjeciu zakwestionowanej decyzji. Tego ostatniego przepisu nie stosuje sig,
w przypadku gdy sprawa zostaje przekazana do wielkiej izby”.

Artykut 35 ust. 4 rozporzadzenia delegowanego 2017/1430 brzmial nastepujaco:

sJezeli decyzja izby odwolawczej w danej sprawie zostala uniewazniona lub zmieniona w drodze
prawomocnego orzeczenia Sadu lub, w stosownych przypadkach, Trybunalu Sprawiedliwosci, prezes
izb odwotawczych, w celu wykonania tego orzeczenia zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporzadzenia [...]
nr 207/2009, ponownie przydziela dana sprawe zgodnie z ust. 1 niniejszego artykulu izbie
odwotawczej, w ktérej sklad nie wchodza czlonkowie, ktérzy przyjeli uniewazniona decyzje, chyba ze
sprawa kierowana jest do rozszerzonej izby odwotawczej (»wielka izba«) lub uniewazniona decyzja
zostala przyjeta przez wielka izbe”.

Tak wiec na podstawie art. 1d ust. 1 rozporzadzenia nr 216/96, ze zmianami, decyzja o przydzieleniu
sprawy izbie odwolawczej wydana w nastepstwie wyroku stwierdzajacego niewaznos$¢ nalezata do
kompetencji prezydium izb odwolawczych, podczas gdy na podstawie art. 35 ust. 4 rozporzadzenia
delegowanego 2017/1430 decyzja ta wchodzita w zakres kompetencji prezesa izb odwotawczych.
W rezultacie nalezy stwierdzi¢, ze w niniejszej sprawie decyzja o ponownym przydzieleniu sprawy
Drugiej Izbie Odwolawczej w nastepstwie wyroku z dnia 21 wrze$nia 2017 r., BASIC (T-609/15,
EU:T:2017:640) zostala podjeta przez organ, ktéry nie byl do tego wlasciwy, a mianowicie przez
prezesa izb odwotawczych.

EUIPO, nie podajac w watpliwo$¢ powyzszego wniosku, podnosi, ze chociaz ponowne przydzielenie
rozpatrywanej sprawy nastapilo na podstawie art. 35 ust. 4 rozporzadzenia delegowanego 2017/1430, to
w praktyce bylo ono zgodne z wymogami ustanowionymi w art. 1d rozporzadzenia nr 216/96, ze
zmianami. Zdaniem EUIPO mozna bowiem uznaé, ze w niniejszej sprawie prezydium rozpatrzylo
i zatwierdzilo ponowne przydzielenie sprawy Drugiej Izbie Odwotawczej, poniewaz podczas posiedzenia
w dniu 23 kwietnia 2018 r. nie zglosito ono zadnego sprzeciwu wobec tego ponownego przydzielenia,
o ktérym wspomniano w sprawozdaniu, ktére decyzja prezesa izb odwotawczych obowiazujaca od dnia
1 pazdziernika 2017 r. zostalo przez tego ostatniego zatwierdzone i przedstawione prezydium w celu
poinformowania go o sprawach uchylonych w okreslonym okresie, a takze umozliwienia mu
przedstawienia ewentualnych uwag na temat ich ponownego przydzielenia.

Te twierdzenia nalezy odrzuci¢. Sam fakt, ze prezydium zostalo poinformowane o decyzji o ponownym
przydzieleniu sprawy wydanej przez niewlasciwy organ, czyli przez organ inny niz ono samo, i ze nie
zglosito zadnego sprzeciwu wobec tej decyzji, nie moze bowiem oznacza¢d, ze prezydium nalezy uznaé
za organ, ktéry wydal te decyzje, a tym samym ze konwalidowano niezgodno$¢ z prawem stwierdzona
w pkt 34 powyzej. W tym kontekscie nalezy zwréci¢ uwage, ze EUIPO nie powolalo sie¢ na zaden
przepis prawny pozwalajacy doj$¢ do przeciwnego wniosku.
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Nie mozna réwniez uwzgledni¢ argumentu EUIPO, do ktérego podczas rozprawy przylaczyt sie
interwenient, zgodnie z ktérym gdyby zastosowano w niniejszym przypadku art. 1d rozporzadzenia
nr 216/96, ze zmianami, rezultat bylby taki sam, w tym znaczeniu, Ze sprawa réwniez zostalaby
przydzielona izbie odwolawczej celem ponownego rozpoznania, i zgodnie z ktérym skarzaca nie
wyjasnia, w jaki sposéb zastosowanie art. 35 ust. 4 rozporzadzenia delegowanego 2017/1430 zamiast
wyzej wskazanego przepisu mialoby wyrzadzi¢ jej jakakolwiek szkode.

Prawda jest, ze z orzecznictwa wynika, iz uchybienie proceduralne skutkuje stwierdzeniem niewaznosci
decyzji w calosci lub w czesci jedynie wtedy, gdy zostanie wykazane, ze w przypadku braku takiego
uchybienia zaskarzona decyzja mogta mie¢ inne brzmienie [zob. wyrok z dnia 1 lutego 2018 r., Philip
Morris Brands/EUIPO - Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel),
T-105/16, EU:T:2018:51, pkt 78 i przytoczone tam orzecznictwo].

W niniejszej sprawie nalezy jednak stwierdzi¢, ze argument EUIPO dotyczacy wplywu naruszenia
art. 1d rozporzadzenia nr 216/96, ze zmianami, na tre$¢ zaskarzonej decyzji ma charakter catkowicie
spekulacyjny. Oczywiscie na podstawie tego przepisu prezydium przydzielitoby te sprawe izbie
odwotawczej celem ponownego rozpoznania. Oczywiste jest réwniez to, ze jego wybdér mdgltby pas¢
takze na Druga Izbe Odwotawcza. Niemniej jednak prezydium moglo tez przekazac te sprawe innej
izbie odwolawczej, w tym tej, ktéra wydala decyzje, ktorej niewaznos¢ stwierdzil Sad, nawet bez
obowiazku wyznaczenia w tym ostatnim przypadku — w odréznieniu od tego, co wynika z art. 35
ust. 4 rozporzadzenia delegowanego 2017/1430 — jej skltadu w taki sposdb, aby nie obejmowal zadnego
z czlonkéw uczestniczacych w wydaniu tej decyzji. Zwazywszy, ze wybdr i wyznaczenie skladu izby
odwotawczej stanowi etap poprzedzajacy wydanie decyzji i ma pierwszorzedne znaczenie dla jej tresci,
nie mozna ani potwierdzi¢, ani podwazy¢ mozliwosci, ze gdyby sprawa zostala przekazana innej izbie
odwotawczej, decyzja, jaka powinna wyda¢ wspomniana izba odwotawcza, bytaby inna [zob. podobnie
wyrok z dnia 3 lipca 2013 r., Cytochroma Developmen/OHIM - Teva Pharmaceutical Industries
(ALPHAREN), T-106/12, niepublikowany, EU:T:2013:340, pkt 31].

Wreszcie EUIPO na prézno powoluje sie na okoliczno$¢, ze skarzaca nie podniosta przed Druga Izba
Odwotawcza kwestii ponownego przydzielenia sprawy na blednej podstawie prawnej, mimo Ze pismem
sekretariatu izb odwolawczych z dnia 24 stycznia 2018 r., czyli prawie siedem miesiecy przed wydaniem
zaskarzonej decyzji, zostala poinformowana o przekazaniu sprawy owej izbie odwolawczej na podstawie
art. 35 ust. 4 rozporzadzenia delegowanego 2017/1430. Pismo to stanowilo bowiem jedynie zwykle
pismo informacyjne, ktére nie zawiera wezwania do przedstawienia ewentualnych uwag.

Z calosci powyzszych rozwazan wynika, ze nalezy uwzgledni¢ pierwsza cze$¢ zarzutu pierwszego skargi
gtéwnej i stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji w calosci, bez koniecznosci badania drugiej czesci
tego zarzutu ani zarzutu drugiego tej skargi. Poniewaz skutkiem tego stwierdzenia niewaznosci jest
bezprzedmiotowos$¢ skargi wzajemnej, ktéra ma na celu stwierdzenie cze$ciowej niewaznosci
zaskarzonej decyzji, postepowanie w przedmiocie skargi wzajemnej nalezy umorzy¢.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Zgodnie z art. 137 regulaminu postepowania
w przypadku umorzenia postepowania Sad rozstrzyga o kosztach wedlug uznania.

W niniejszej sprawie, wobec tego, ze w ramach skargi gléwnej EUIPO i interwenient przegrali sprawe,

nalezy — zgodnie z zadaniem skarzacej — obciazy¢ ich poniesionymi przez nia kosztami postepowania.
W tym wzgledzie EUIPO i interwenient pokryja po potowie kosztéw poniesionych przez skarzaca.

8 ECLL:EU:T:2020:592



WYROK Z DNIA 9.12.2020 R. — SPRAWA T-722/18
RepsoL/EUIPO - Basic (BASIC)

u Co sie tyczy skargi wzajemnej, zwazywszy, ze jej bezprzedmiotowos$¢ wynika z zasadnosci skargi
gléwnej, réwniez nalezy nakaza¢ EUIPO i interwenientowi pokrycie ich wlasnych kosztéw oraz po
polowie kosztéw poniesionych przez skarzaca.

Z powyzszych wzgledéw
SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 22 sierpnia 2018 r. (sprawa R 178/2018-2).

2) Postepowanie w sprawie skargi wzajemnej zostaje umorzone.

3) EUIPO i Basic AG Lebensmittelhandel pokrywaja wlasne koszty oraz koszty poniesione przez
Repsol, SA.

Collins Kreuschitz De Baere
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 9 grudnia 2020 r.

Podpisy
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