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Sprawa C-597/14 P

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
przeciwko

Xavierowi Grauowi Ferrerowi

Odwotanie — Wspoélnotowy znak towarowy — Sprzeciw wtasciciela wcze$niejszego znaku
towarowego — Dowdd istnienia, waznosci i zakresu ochrony wcze$niejszego znaku towarowego —
Uwzglednienie przez Izbe Odwolawcza dowodu przedtozonego z opdznieniem — Rozporzadzenie (WE)
nr 207/2009 — Artykut 74 ust. 2 — Rozporzadzenie (WE) nr 2868/95 — Zasada 50 ust. 1 akapit trzeci

I — Wprowadzenie

1. Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zada
w odwotaniu uchylenia wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia 24 pazdziernika 2014 r., Grau
Ferrer/OHIM - Rubio Ferrer (Bugui va)?, w ktérym Sad uwzglednil skarge zmierzajaca do
stwierdzenia niewazno$ci decyzji Czwartej Izby Odwotawczej OHIM dotyczacej postepowania
w sprawie sprzeciwu miedzy X. Grauem Ferrerem z jednej strony a J.C. Rubiem Ferrerem i A. Rubiem
Ferrerem z drugiej strony®.

2. W odwolaniu podniesiono w szczegdlnosci aspekt proceduralny istotny dla praktyki OHIM,
mianowicie zakres uprawnienn izb odwolawczych do dopuszczenia dowodu przediozonego
z opOZnieniem na podstawie art. 76 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009%.

3. Zagadnienie to, ktére Trybunat mial juz okazje zglebi¢®, wciaz budzi watpliwoéci zaréwno
w aspekcie orzeczniczym, jak i normatywnym.

Jezyk oryginatu: francuski.

— T-543/12, EU:T:2014:911 (zwany dalej ,zaskarzonym wyrokiem”).

Decyzja z dnia 11 pazdziernika 2012 r. (sprawy polaczone R 274/2011-4 i R 520/2011-4) (zwana dalej ,sporna decyzja”).
— Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

— Wyroki: OHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162; New Yorker SHK Jeans/OHIM, C-621/11 P, EU:C:2013:484; Centrotherm
Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592; Centrotherm Systemtechnik/OHIM, C-610/11 P, EU:C:2013:593;
Rintisch/OHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628; Rintisch/OHIM, C-120/12 P, EU:C:2013:638; Rintisch/OHIM, C-121/12 P, EU:C:2013:639.

s W N
|

PL

ECLLEU:C:2016:2 1




OPINIA M. SZPUNARA - SPRAWA C-597/14 P
OHIM/GRAU FERRER

II — Ramy prawne

A — Rozporzgdzenie nr 207/2009

4. Artykul 41 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009, regulujacy wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji
wspdlnotowego znaku towarowego, stanowi:

»oprzeciw sporzadza sie w formie pisemnej i okre§la on podstawy, na jakich jest oparty [...].
W terminie wyznaczonym przez [OHIM] osoba wnoszaca sprzeciw przedstawia stan faktyczny, dowody
i argumenty na poparcie swojego stanowiska”.

5. Artykut 76 ust. 2 tego rozporzadzenia stanowi:

»[OHIM] moze nie wzia¢ pod uwage stanu faktycznego lub dowodéw, ktérych zainteresowane strony
nie przedstawily w odpowiednim terminie”.

B — Rozporzgdzenie nr 2868/95
6. Zasada 15 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95° stanowi:

»Sprzeciw zawiera:

b) wyrazne wskazanie wcze$niejszego znaku lub prawa, na ktérym opiera sie sprzeciw, tj.:

i) [...] wskazanie numeru akt lub numeru rejestracyjnego wczesniejszego znaku, wskazanie, czy
wczesniejszy znak jest zarejestrowany czy [lub] zgloszony do rejestracji, lub wskazanie panstw
czlonkowskich, w tym, w odpowiednim przypadku, panstw Beneluksu, w ktérych lub dla
ktérych wczedniejszy znak jest chroniony lub, w odpowiednim przypadku, wskazanie, ze jest to
wspdlnotowy znak towarowy;

[...]

e) przedstawienie wczesniejszego znaku w formie, w jakiej jest on zarejestrowany lub zgloszony; jesli
wczesniejszy znak byl kolorowy, przedstawienie jest takze kolorowe;

[...]".
7. Zasada 19 tego rozporzadzenia stanowi:
»1. Urzad daje stronie wnoszacej sprzeciw mozliwo$¢ przedstawienia faktéw, dowodéw i argumentéw

na poparcie sprzeciwu [...] w okre§lonym przez Urzad terminie co najmniej dwdéch miesiecy od
dnia uznanego za date wszczecia postepowania w sprawie sprzeciwu [...].

6 — Rozporzadzenie Komisji z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujace rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku
towarowego, zmienione rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, s. 4) (zwane dalej
»rozporzadzeniem nr 2868/95”).
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2. W okresie, o ktérym mowa w ust. 1, strona wnoszaca sprzeciw przedklada ponadto dowdd
istnienia, wazno$ci i zakresu ochrony jej wcze$niejszego znaku lub wczeéniejszego prawa oraz
dowdd jej uprawnienia do wniesienia tego sprzeciwu. W szczegdlnosci strona wnoszaca sprzeciw
przedstawia nastepujace dowody:

a) jesli sprzeciw opiera sie na znaku towarowym niebedacym wspélnotowym znakiem towarowym
— dowdd jego zgloszenia lub rejestracji, poprzez przedlozenie nastepujacych dokumentow:

[...]

ii) jesli znak towarowy jest zarejestrowany — kopia odpowiedniego $wiadectwa rejestracyjnego
oraz, w odpowiednim przypadku, najnowsze $wiadectwo przedluzenia rejestracji
wskazujace, iz okres ochrony znaku towarowego jest diuzszy niz okres, o ktérym mowa
w ust. 1, wraz z wszelkim przedluzeniem tego okresu, lub réwnowazne [im] dokumenty
wydane przez urzad, ktéry zarejestrowal dany znak towarowy;

[...]"
8. Zasada 20 ust. 1 owego rozporzadzenia stanowi:

sJezeli do uplywu terminu, o ktérym mowa w zasadzie 19 ust. 1, strona wnoszgca sprzeciw nie
przedstawi dowodu na istnienie, wazno$¢ i zakres ochrony jej wczesniejszego znaku [...], sprzeciw jest
odrzucany [oddalany] jako bezzasadny”.

9. Zasada 50 ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia nr 2868/95 stanowi:

»W przypadku gdy odwotanie dotyczy decyzji Wydzialu Sprzeciwéw, izba ogranicza rozpatrywanie
odwotania do faktéw i dowoddéw przedstawionych w terminie ustalonym lub okreslonym przez
Wydzial Sprzeciwéw zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia i niniejszych zasad, chyba ze izba
uzna, iz nalezy uwzgledni¢ dodatkowe lub uzupelniajace fakty i dowody zgodnie z art. [76] ust. 2
rozporzadzenia [nr 207/2009]”.

IIT — Okolicznosci powstania sporu

10. W dniu 23 pazdziernika 2008 r. ].C. Rubio Ferrer i A. Rubio Ferrer zglosili w OHIM do rejestracji
wspolnotowy znak towarowy tworzony przez oznaczenie graficzne zawierajace elementy stowne ,,Bugui
va” dla niektérych towaréw i ustug nalezacych do klas 31, 35 i 39 Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej Kklasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej ,porozumieniem nicejskim”).

11. W dniu 10 sierpnia 2009 r. X. Grau Ferrer wnidst sprzeciw wobec tej rejestracji, powotujac sie na
dwa wczesniejsze znaki towarowe — kazdy tworzony przez oznaczenia graficzne zawierajace element

stowny ,,Bugui”:

— hiszpanski znak towarowy nr 2600724 zarejestrowany dla wszystkich towaréw z klasy 31
porozumienia nicejskiego;

— wspoélnotowy znak towarowy nr 2087534 zarejestrowany dla towaréw i uslug z klas 31, 32 i 39
porozumienia nicejskiego.

12. W dniu 21 grudnia 2010 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM czesciowo uwzglednit sprzeciw.
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13. Z jednej strony Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw oparty na hiszpaniskim znaku towarowym,
stwierdziwszy, ze skarzacy nie dostarczyl w wyznaczonym terminie dokumentu zawierajacego
przedstawienie tego znaku towarowego, a wiec dowodu jego istnienia. Z drugiej strony Wydzial
Sprzeciwéow uwzglednil czeSciowo dla niektérych zgloszonych towaréw sprzeciw oparty na
wspdlnotowym znaku towarowym z uwagi na istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad
w przypadku tego znaku i zgloszonego znaku towarowego.

14. W dniach 10 i 14 lutego 2011 r. od decyzji tej zostaly wniesione dwa odwolania, odpowiednio,
przez X. Graua Ferrera oraz przez J.C. Rubia Ferrera i A. Rubia Ferrera.

15. Moca spornej decyzji Czwarta Izba Odwotawcza OHIM uwzglednila odwotanie ]J.C. Rubia Ferrera
i A. Rubia Ferrera, a oddalifa odwotanie X. Graua Ferrera.

16. W odniesieniu do sprzeciwu opartego na hiszpanskim znaku towarowym Izba Odwolawcza
utrzymala w mocy decyzje Wydzialu Sprzeciwéw, zgodnie z ktéra dowdd na istnienie tego znaku
towarowego nie zostal dostarczony.

17. Jezeli chodzi o sprzeciw oparty na wspélnotowym znaku towarowym, Izba Odwotawcza uznala —
w przeciwienstwie do Wydziatu Sprzeciwéw — ze przedstawione dowody nie byly wystarczajace do
wykazania, ze ten znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany w postaci niezmieniajacej jego charakteru
odrézniajacego. W konsekwencji Izba Odwotawcza uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw i oddalita
sprzeciw wniesiony przez X. Graua Ferrera w catosci.

IV — Zaskarzony wyrok

18. Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 18 grudnia 2012 r. X. Grau Ferrer wnidst skarge
o stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji.

19. Na poparcie tej skargi X. Grau Ferrer podnidst trzy zarzuty, dotyczace, po pierwsze, naruszenia
art. 75 i 76 rozporzadzenia nr 207/2009, a takze zasady 50 rozporzadzenia nr 2868/95, po drugie,
btednej oceny co do rzeczywistego uzywania wczes$niejszego wspdlnotowego znaku towarowego, oraz
po trzecie, blednej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.

20. W pkt 17-52 zaskarzonego wyroku Sad uwzglednil zarzut pierwszy, z uwagi na to, ze
w odniesieniu do sprzeciwu opartego na hiszpanskim znaku towarowym Izba Odwotawcza nie
skorzystala ze swoich uprawnien dyskrecjonalnych wynikajacych z art. 76 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009 i z zasady 50 ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia nr 2868/95.

21. Sad stwierdzit, ze Izba Odwolawcza byla zobowigzana do podjecia w umotywowany sposéb decyzji,
czy nalezy uwzgledni¢ dowdd waznosci wczeéniejszego hiszpanskiego znaku towarowego, mimo ze
dowdd ten zostal dostarczony po raz pierwszy dopiero w postepowaniu przed Izba Odwotawcza,
a zatem z opdznieniem.

22. Jezeli chodzi o skutki tego naruszenia proceduralnego, Sad uscislil, Ze nie jest uprawniony do
zbadania po raz pierwszy, czy nalezy uwzgledni¢ przedstawiony z opdznieniem dowdd waznosci
wczesniejszego znaku towarowego, poniewaz ocena ta powinna zosta¢ dokonana przez Izbe
Odwotawcza w ramach decyzji, ktéra wyda ona w nastepstwie stwierdzenia niewaznosci spornej
decyzji.
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23. Ponadto w pkt 72-88 zaskarzonego wyroku Sad uwzglednit takze trzecia cze$¢ zarzutu drugiego,
stwierdziwszy w odniesieniu do sprzeciwu opartego na wczesniejszym wspélnotowym znaku
towarowym, ze dowdd rzeczywistego uzywania przedlozony OHIM przez X. Graua Ferrera byl
wystarczajacy, poniewaz dotyczyl oznaczen, ktére sa calo$ciowo réwnowazne z tym wcze$niejszym
znakiem towarowym w postaci, w jakiej zostal on zarejestrowany.

24. W konsekwencji Sad stwierdzil niewazno$¢ spornej decyzji bez konieczno$ci badania zarzutu
trzeciego.

V - Zadania stron

25. W odwotaniu OHIM wnosi do Trybunatu o uchylenie zaskarzonego wyroku i — jezeli odwolanie
zostanie uwzglednione — oddalenie skargi wniesionej na sporna decyzje lub ewentualnie o przekazanie
sprawy Sadowi do ponownego rozpoznania, a takze o obcigzenie kosztami postepowania X. Graua
Ferrera. Pozostali uczestnicy postepowania przed Sadem nie przedstawili zadan.

VI — Analiza
26. OHIM podnosi trzy zarzuty odwotania.

27. Zarzuty pierwszy i drugi dotycza naruszenia, na dwa rézne sposoby, przepiséw przyznajacych izbie
odwotawczej uprawnienie do dopuszczenia dowodu przedstawionego z opdznieniem, mianowicie
art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 i zasady 50 ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia nr 2868/95.

28. Moja analiza skupia¢ sie bedzie na tych dwdch zarzutach. Zarzut trzeci, dotyczacy naruszenia
art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy — z przyczyn zwigzle wyjasnionych
w dalszej cze$ci wywodu — z miejsca odrzuci¢ jako niedopuszczalny.

A — W przedmiocie uzasadnienia zaskarzonego wyroku

29. Tytulem wstepu nalezy z urzedu podnies¢ wadliwos¢ uzasadnienia zawartego w pkt 43-46
zaskarzonego wyroku, do ktérych odnosza sie zaréwno pierwszy, jak i drugi zarzut odwolania.

30. W uzasadnieniu tym Sad ustosunkowal si¢ do argumentu OHIM, zgodnie z ktérym izba
odwotawcza jest uprawiona do tego, aby nie korzysta¢ ze swoich uprawnien dyskrecjonalnych, gdy
dokument przedlozony jej z opdznieniem jest zupelnie nowy, a nie jedynie dodatkowy.

31. W tym wzgledzie Sad stwierdza, ze Izba Odwotawcza odméwila przyjecia rozpatrywanego
dokumentu ,bez zbadania, czy chodzilo o dokument nowy, czy dodatkowy” (pkt 43 zaskarzonego
wyroku), a ponadto ze dokument ten nie byl ,zupelnie nowy” (pkt 44 tego wyroku). Nastepnie Sad
stwierdza, ze ,co wiecej, nawet niezaleznie od charakteru uzupelniajgcego badz braku takiego
charakteru” rozpatrywanego dokumentu Izba Odwolawcza dysponowala  uprawnieniami
dyskrecjonalnymi uprawniajacymi ja do jego dopuszczenia (pkt 45 owego wyroku), i oddala argument
OHIM, zgodnie z ktérym nowe dowody nie podlegaja tym uprawnieniom dyskrecjonalnym (pkt 46
wspomnianego wyroku).

32. Pragne zauwazy¢, ze logika tego uzasadnienia nie wynika jasno z rozumowania wyrazonego
w zaskarzonym wyroku.
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33. Z jednej strony Sad krytykuje Izbe Odwolawcza za odmowe przyjecia rozpatrywanego dokumentu
bez zbadania, czy byl on ,nowy, czy dodatkowy”, i zauwaza, ze wspomniany dokument nie byl
»zupelnie nowy” (pkt 43 i 44 zaskarzonego wyroku). Z drugiej strony wskazuje on, ze ,co wiecej”
kwestia ta nie jest istotna, poniewaz powolywane przepisy maja zastosowanie ,niezaleznie od
charakteru uzupelniajgcego badz braku takiego charakteru dokumentu” i obejmuja takze ,nowe
dowody” (pkt 45 i 46 wspomnianego wyroku).

34. Poniewaz te dwa uzasadnienia sa sprzeczne, nie mozna uznaé, ze jedno z nich jest decydujace,
a drugie uzupelniajace.

35. Sad nie ustosunkowal sie bowiem w sposéb jednoznaczny do argumentu OHIM, zgodnie z ktérym
izby odwotawcze nie dysponuja zadnymi uprawnieniami dyskrecjonalnymi w przypadku nowego
dokumentu, i w konsekwencji nie wyjasnil zasady proceduralnej, ktéra zamierzal zastosowac.

36. Niemniej jednak pragne zauwazy¢, ze wadliwo$¢ uzasadnienia nie prowadzi do uchylenia
zaskarzonego wyroku, jezeli jego sentencja jest zasadna z innych wzgledéw prawnych’. Tak jest moim
zdaniem w rozpatrywanej sprawie®.

B — W przedmiocie naruszenia art. 76 ust. 2 rozporzgdzenia nr 207/2009 i zasady 50 ust. 1 akapit
trzeci rozporzgdzenia nr 2868/95 (zarzuty pierwszy i drugi odwotlania)

37. W zarzucie pierwszym OHIM utrzymuje, ze Sad oparl sie¢ na blednych kryteriach w celu
stwierdzenia, iz dokument przedstawiony z opdznieniem nie byl ,zupelnie nowy” (pkt 43 i 44
zaskarzonego wyroku). W zarzucie drugim OHIM krytykuje uzasadnienie zaskarzonego wyroku,
zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza dysponowala uprawnieniami dyskrecjonalnymi, ktére pozwalaly jej
na dopuszczenie dokumentu przedstawionego z opdznieniem niezaleznie od tego, czy byl on nowy, czy
nie (pkt 45 i 46 tego wyroku).

38. Proponuje odwréci¢ kolejnos¢ tych zarzutéw i w pierwszej kolejnosci zbadaé, czy
w postepowaniach w sprawie sprzeciwu izby odwolawcze dysponuja uprawnieniami dyskrecjonalnymi
w celu uwzglednienia zupelnie nowych dowoddéw.

1. Przypomnienie orzecznictwa

39. Dyskusja wywolana przez pierwszy i drugi zarzut odwolania dotyczy zasadniczo interpretacji
wyroku OHIM/Kaul’ i wynikajacego z tego wyroku orzecznictwa.

40. W wyroku tym Trybunal orzekl, ze z przepisu art. 74 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 40/94%,
zawartego obecnie w art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, wynika, iz co do zasady
i z zastrzezeniem odmiennych przepisow mozliwe jest przedstawienie okolicznosci faktycznych
i dowodéw przez strony po uplywie terminéw ustalonych na podstawie rzeczonego rozporzadzenia ‘.

7 — Wiyroki: Komisja/Sytraval i Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, pkt 47; a takze Biret International/Rada, C-93/02 P, EU:C:2003:517,
pkt 60.

8 — Zobacz pkt 99 niniejszej opinii.

9 — C-29/05 P, EU:C:2007:162.

10 — Rozporzadzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1).
11 — Wyrok OHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, pkt 42.

6 ECLLEU:C:2016:2



OPINIA M. SZPUNARA - SPRAWA C-597/14 P
OHIM/GRAU FERRER

41. Przepis ten nie przyznaje stronie prawa bezwarunkowego, lecz przyznaje OHIM szerokie
uprawnienia dyskrecjonalne, przy korzystaniu z ktérych OHIM jest zobowigzany do uwzglednienia
z jednej strony znaczenia dowodu, a z drugiej strony etapu postepowania i innych okolicznosci
zwigzanych z przedstawieniem dowodu .

42. Nieskorzystanie z tych uprawnien dyskrecjonalnych w sposéb rzeczywisty, obiektywny
i umotywowany stanowi nieprawidtowos¢, ktéra moze spowodowaé stwierdzenie niewaznosci decyzji*’.

43. Artykul 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 ma zastosowanie do wszystkich instancji wewnatrz
OHIM.

44. Wynika z tego, ze izby odwolawcze OHIM nie sa co do zasady zwiazane terminami ustalonymi
w toku postepowania w pierwszej instancji i moga dopusci¢ dowody przedstawione z opdznieniem na
podstawie swoich uprawnien dyskrecjonalnych przewidzianych w art. 76 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009, pod warunkiem ze skorzystaja z rzeczonych uprawnien w sposéb rzeczywisty, obiektywny
i umotywowany.

45. W odniesieniu do postepowan w sprawie sprzeciwu stwierdzenie to wyraznie wynika z zasady 50
ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia nr 2868/95, zgodnie z ktéra izba odwolawcza ogranicza
rozpatrywanie odwolania do faktéw i dowodéw przedstawionych w terminie ustalonym w pierwszej
instancji, chyba ze uzna, iz nalezy uwzgledni¢ ,dodatkowe lub uzupetniajace”"* fakty i dowody zgodnie
z art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

46. Wyrok OHIM/Kaul™ nie porusza kwestii, czy izba odwolawcza moze takze przyja¢ dowody
przedstawione po uplywie terminu, gdy stanowia one pierwszy wniosek dowodowy, w tym znaczeniu,
ze zaden istotny dowdd nie zostal przedstawiony w wyznaczonym terminie.

47. Kwestie te Trybunal zbadal w sprawach dotyczacych z jednej strony dowodu uzywania znaku
towarowego, a z drugiej strony — dowodu istnienia, waznosci i zakresu ochrony.

48. W odniesieniu do dowodu uzywania Trybunat orzekt w wyroku New Yorker SHK Jeans/OHIM *°,
ze jezeli w wyznaczonym terminie nie zostanie przedstawiony zaden dowdd uzywania danego znaku
towarowego, to odrzucenie sprzeciwu winno by¢ orzeczone z urzedu. Z kolei, jezeli niektére istotne
dowody zostaly przedstawione w wyznaczonym terminie, mozliwe jest spdznione przedlozenie
dowoddéw uzupelniajacych — i jest ono objete zakresem uprawnien dyskrecjonalnych przewidzianych
w art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

49. W wyrokach Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions i Centrotherm
Systemtechnik/OHIM " Trybunal przyjal taka sama interpretacje art. 76 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009 w odniesieniu do przedlozenia dowodu uzywania znaku towarowego w ramach
postepowania w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku. Trybunal orzekl, ze
z rozpatrywanych uprawnien dyskrecjonalnych mozna korzysta¢ pod warunkiem, ze chodzi o dowody
uzupelniajace, przedstawione jako dopelnienie istotnych dowodéw przedstawionych w wyznaczonym
terminie.

12 — Ibidem, pkt 43, 44.

13 — Zobacz w szczegdlnosci wyrok Centrotherm Systemtechnik/OHIM, C-610/11 P, EU:C:2013:593, pkt 110, 111.

14 — Wyrazenie to rézni si¢ znacznie w zaleznosci od wersji jezykowej rozporzadzenia, zob. przypis 26 niniejszej opinii.
15 — C-29/05 P, EU:C:2007:162.

16 — C-621/11 P, EU:C:2013:484, pkt 27-30, 34.

17 — W odniesieniu do terminu przewidzianego w zasadzie 40 ust. 5 zdanie drugie rozporzadzenia nr 2868/95 zob. wyroki: Centrotherm
Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions, C-609/11 P, EU:C:2013:592; Centrotherm Systemtechnik/OHIM, C-610/11 P, EU:C:2013:593.
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50. W odniesieniu do dowodu istnienia, waznos$ci i zakresu ochrony znaku towarowego Trybunatl
orzekt w wyrokach Rintisch/OHIM, ze izba odwotawcza OHIM dysponuje uprawnieniami
dyskrecjonalnymi wynikajacymi zaréwno z zasady 50 ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia nr 2868/95, jak
i z art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, w przedmiocie tego, czy nalezy uwzgledni¢ ,,dodatkowe
lub uzupetniajace” fakty i dowody, ktére zostaly przedstawione po uplywie terminu *®

51. Nalezy zauwazy¢, ze Trybunal nie przyjat w tym wzgledzie propozycji sformulowanej w tej
sprawie " przez rzecznik generalng E. Sharpston, ktéra podkreslita r6znice miedzy dowodem uzywania
z jednej strony a dowodem istnienia, wazno$ci i zakresu ochrony znaku towarowego z drugiej strony.
Dla tej ostatniej kategorii w zasadzie 19 rozporzadzenia nr 2868/95 przewidziany jest prég dowodowy,
ktéry wymaga w szczegélnosci przedstawienia $wiadectwa rejestracyjnego wczesniejszego znaku
towarowego. Zdaniem rzecznik generalnej E. Sharpston dokument wyraznie okreslony jako niezbedny
w ramach sprzeciwu nie pozostawia pola do dyskusji, czy spdézniony dowdd jest nowy, czy
uzupetniajacy. Dokument poswiadczajacy rejestracje wczesniejszego znaku towarowego nie moze
w zadnym przypadku zosta¢ przyjety na etapie postepowania odwolawczego.

52. Odrzucajac to podejscie, Trybunal uwzglednit mimo wszystko szczegélny charakter kategorii
rozpatrywanego dowodu, mianowicie fakt, ze chodzito o dokumenty wymienione w zasadzie 19 ust. 2
lit. a) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 2868/95.

53. Trybunat uscislit, ze dla rozpatrywanej w tamtym przypadku kategorii dowodu uprawnienia
dyskrecjonalne wynikajace z art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy wykorzystywaé w sposéb
ograniczony, wobec czego spdéznione przedlozenie dowodéw moze zosta¢ dopuszczone wylacznie
woéwczas, gdy opoznienie jest uzasadnione okoliczno$ciami, czego wykazanie nalezy do
zainteresowanego . W tym wzgledzie Trybunat odszedt od pogladu, zgodnie z ktérym dopuszczenie
dowodu na podstawie art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 nie wymaga uzasadnienia
opdznienia®'.

2. Zakres uprawnien dyskrecjonalnych izb odwolawczych wobec calkowicie nowego dowodu

54. Z utrwalonego orzecznictwa dotyczacego dowodu uzywania znaku towarowego wynika, ze art. 76
ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 nie pozwala izbie odwolawczej na uwzglednienie catkowicie
nowego dowodu przedstawionego z opdznieniem, jezeli zaden istotny dowdd nie zostal przedstawiony
W wyznaczonym terminie.

55. Uwazam, podobnie jak utrzymuje OHIM w ramach niniejszego odwolania, ze nalezy przyjac taka
sama interpretacje rozpatrywanego przepisu w odniesieniu do dowodu istnienia, wazno$ci i zakresu
ochrony znaku towarowego.

56. Podejscie to wydaje mi si¢ uzasadnione przede wszystkim systematyka wlasciwych przepisow.

57. Artykul 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 zawiera bowiem zasade odgrywajaca horyzontalna
role w systematyce tego rozporzadzenia, jako ze znajduje ona zastosowanie niezaleznie od charakteru
danego postepowania.

58. Nie widze zadnego powodu, by na potrzeby jej stosowania wprowadza¢ rozréznienie w zaleznosci
od charakteru dowodu.

18 — Wyroki: Rintisch/OHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628, pkt 33, 34; Rintisch/OHIM, C-120/12 P, EU:C:2013:638, pkt 32, 33; Rintisch/OHIM,
C-121/12 P, EU:C:2013:639, pkt 33, 34.

19 — Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawach: Rintisch/OHIM, C-120/12 P, EU:C:2013:311; Rintisch/OHIM, C-121/12 P,
EU:C:2013:312; Rintisch/OHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:313, pkt 71-74.

20 — Zobacz w szczeg6lnosci wyrok Rintisch/OHIM, C-120/12 P, EU:C:2013:638, pkt 40, 41.
21 — Zobacz w szczegdlnosci wyrok Centrotherm Systemtechnik/OHIM, C-610/11 P, EU:C:2013:593, pkt 117.
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59. W tym wzgledzie nie ma moim zdaniem istotnej réznicy miedzy dowodem uzywania znaku
towarowego, o ktérym mowa w zasadzie 22 rozporzadzenia nr 2868/95, a dowodem istnienia, waznosci
i zakresu ochrony znaku towarowego, o ktérym mowa w zasadzie 19 ust. 2 tego rozporzadzenia.

60. Co wiecej, istnieje nawet pewna zbiezno$¢ miedzy tymi dwoma kategoriami dowodu w przypadku
dowodu dotyczacego znaku towarowego powszechnie znanego lub znaku towarowego cieszacego sie
renomy, o ktérych mowa w rzeczonej zasadzie 19 ust. 2 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 2868/95.
Dowody poswiadczajace renome znaku towarowego moga by¢ takie same jak dowody poswiadczajace
uzywanie znaku towarowego, co w pelni uzasadnia traktowanie tych przypadkéw w ten sam sposdb.

61. Ponadto jednolita interpretacja art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, niezaleznie od kategorii
dowodu, znajduje w moim przekonaniu pelne potwierdzenie w celu tego przepisu.

62. Rozpatrywany przepis ma bowiem dwa cele. Po pierwsze, zacheca strony do przestrzegania
terminéw, poniewaz przedstawienie dowodu z opdzZnieniem naraza je na ryzyko odrzucenia tego
dowodu. Po drugie, w interesie pewnosci prawa i dobrej administracji zachowuje uprawnienie OHIM
do uwzglednienia istotnego dowodu, mimo ze zostal przedstawiony po uptywie terminu®.

63. Takze OHIM, gdy korzysta z rozpatrywanych uprawniern dyskrecjonalnych, musi przestrzegaé
terminéw proceduralnych, ktére z jednej strony sluza zapewnieniu prawidlowego przebiegu
postepowan, a z drugiej strony pozwalaja na zagwarantowanie poszanowania prawa do obrony
w postepowaniach inter partes.

64. Uwazam zatem, ze wszystkie powyzsze rozwazania odnosza si¢ w taki sam sposéb zaréwno do
dowodu uzywania znaku towarowego, jak i do dowodu istnienia, waznosci i zakresu ochrony.

65. Sama mozliwos¢ dopuszczenia nowego dowodu istnienia, waznos$ci i zakresu ochrony
wczesniejszego prawa na etapie postepowania odwotawczego, w sytuacji gdy zaden istotny dowdd nie
zostal przedlozony w poczatkowo ustalonym terminie, w znacznej mierze pozbawialaby strone
motywacji do przestrzegania tego terminu.

66. Ponadto dopuszczenie dowodu przedlozonego z opdzinieniem w takich okolicznosciach
spowodowaloby znaczacy brak réwnowagi miedzy stronami, poniewaz pozwoliloby stronie wnoszacej
sprzeciw na przeniesienie dyskusji dotyczacej istnienia, waznosci i zakresu ochrony jej wczesniejszego
prawa calkowicie na etap postepowania odwolawczego.

67. Tym samym, jezeli ma by¢ zachowany system terminéw proceduralnych, ktéry ma na celu miedzy
innymi ustanowienie réwnowagi miedzy stronami, zupelnie nowy dowdd nie moze moim zdaniem
zostaé przyjety na etapie postepowania odwolawczego.

68. Wreszcie nalezy zbada¢, czy rozwiazanie to jest zgodne z zasadami lezacymi u podstaw wyrokéw
Rintisch/OHIM *.

69. W wyrokach tych Trybunat orzekl, Ze w odniesieniu do dowodu wazno$ci wczes$niejszego znaku
towarowego izba odwolawcza dysponuje na podstawie art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009
uprawnieniami dyskrecjonalnymi w przedmiocie tego, czy nalezy uwzgledni¢ ,dodatkowe lub
uzupetniajace” fakty i dowody, ktére zostaly przedstawione po uptywie terminu™.

22 — Zobacz wyrok OHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, pkt 47, 48.

23 — Wyroki: Rintisch/OHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628; Rintisch/OHIM, C-120/12 P, EU:C:2013:638; Rintisch/OHIM, C-121/12 P,
EU:C:2013:639.

24 — Wyroki: Rintisch/OHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628, pkt 33; Rintisch/OHIM, C-120/12 P, EU:C:2013:638, pkt 32; Rintisch/OHIM,
C-121/12 P, EU:C:2013:639, pkt 33.
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70. Na wstepie pragne zauwazy¢, ze wersja wyrokéw Rintisch/OHIM > w jezyku postepowania, czyli
w jezyku angielskim, podobnie jak wiekszo$¢ innych wersji jezykowych — z wyjatkiem, jesli sie nie
myle, wersji hiszpanskiej, francuskiej, rumunskiej i finskiej — odnosi sie do faktéw i dowodéw nie
,nowych lub uzupetniajacych”, lecz ,dodatkowych lub uzupelniajacych”*.

71. Ta rozbiezno$¢ miedzy réznymi wersjami jezykowymi rozpatrywanych punktéw wyrokéw
Rintisch/OHIM ¥, ktéra wynika z takiej samej rozbiezno$ci miedzy wersjami jezykowymi zasady 50
ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia nr 2869/95, sprawia, ze pojawiaja si¢ watpliwosci, czy przepis ten
nie pozwala izbom odwotawczym na dopuszczenie dowodu przedlozonego z opdznieniem takze
woéwczas, gdy jest on zupelnie nowy.

72. Tak jednak nie jest.

73. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sformulowanie uzyte w jednej z wersji jezykowych przepisu
prawa Unii nie moze stuzy¢ za jedyna podstawe wykladni tego przepisu. W razie rozbieznosci miedzy
wersjami jezykowymi dany przepis powinien by¢ interpretowany zgodnie z ogélna systematyka i celem
uregulowania, ktorego jest elementem *.

74. W niniejszym przypadku zasada 50 ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia nr 2868/95, majaca
zastosowanie do postepowan w sprawie sprzeciwu, odnosi si¢ jedynie do art. 76 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009. Zwazywszy, ze chodzi tu o przepis rozporzadzenia wykonawczego, rzeczona zasada 50
nie stanowi zrédla omawianych uprawnien dyskrecjonalnych i nie moze zwigksza¢ zakresu uprawnien,
z jakich korzystaja izby odwotawcze na podstawie art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

75. Tymczasem, jak juz wskazalem, temu ostatniemu przepisowi ze wzgledu na jego cel i kontekst
nalezy nadac jednolita interpretacje niezaleznie od charakteru rozpatrywanego dowodu.

76. Tym samym rozbiezno$¢ miedzy wersjami jezykowymi zasady 50 wust. 1 akapit trzeci
rozporzadzenia nr 2868/95, ktéra wplywa takze na rozpatrywane punkty wyrokéw Rintisch/OHIM *,
nalezy rozstrzygna¢ w ten sposob, ze uprawnienia dyskrecjonalne izb odwotawczych wynikajace
z art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 dotycza wylacznie uwzglednienia dowodéw uzupelniajacych
i nie obejmuja przypadku, w ktérym zaden istotny dowdd nie zostaltby przedlozony w wyznaczonym
terminie.

3. Zastosowanie powyzszej interpretacji przy dokonywaniu analizy drugiego zarzutu odwotania

77. W zarzucie drugim OHIM utrzymuje, ze Sad naruszyl prawo, uznajac w pkt 45 i 46 zaskarzanego
wyroku, iz Izba Odwolawcza dysponowala na podstawie art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009
uprawnieniami dyskrecjonalnymi, w tym wzgledem nowych dowodéw.

78. W $wietle moich powyzszych uwag to stanowisko OHIM jest zasadne.

25 — Wyroki: Rintisch/OHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628; Rintisch/OHIM, C-120/12 P, EU:C:2013:638; Rintisch/OHIM, C-121/12 P,
EU:C:2013:639.

26 — Tak na przyklad wersje jezykowe: niemiecka (,zusitzliche oder ergdnzende Sachverhalte und Beweismittel”), angielska (,additional or
supplementary facts and evidence”), wloska (,fatti e prove ulteriori o complementari”), litewska (,papildomi arba pridétiniai faktai bei
jrodymai”) lub polska (,dodatkowe lub uzupelniajace fakty i dowody”).

27 — Wyroki: Rintisch/OHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628; Rintisch/OHIM, C-120/12 P, EU:C:2013:638; Rintisch/OHIM, C-121/12 P,
EU:C:2013:639.

28 — Wyroki: Cricket St Thomas, C-372/88, EU:C:1990:140, pkt 18, 19; a takze Brey, C-140/12, EU:C:2013:565, pkt 74.

29 — Wyroki: Rintisch/OHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628; Rintisch/OHIM, C-120/12 P, EU:C:2013:638; Rintisch/OHIM, C-121/12 P,
EU:C:2013:639.
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79. Zaskarzony wyrok narusza prawo, poniewaz Sad stwierdzil w pkt 45 i 46 tego wyroku, ze
korzystanie z uprawnien dyskrecjonalnych, o ktérych mowa, odbywa sie niezaleznie od
uzupelniajacego charakteru dowodu badz braku takiego charakteru i ze uprawnienia te obejmuja takze
nowe dowody.

80. Pragne jednak przypomnieé, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, jezeli w uzasadnieniu
wyroku Sadu dopuszczono si¢ naruszenia prawa Unii, jednak jego sentencja jest zasadna z innych
wzgledéw prawnych, to takie naruszenie nie moze spowodowac uchylenia wyroku®.

81. Pragne tu zauwazy¢, ze w analizie, ktéra doprowadzita do uwzglednienia pierwszego zarzutu skargi,
Sad nie ograniczyl sie jedynie do przyjecia omawianego uzasadnienia, lecz oparl si¢ takze na
okolicznosci, iz Izba Odwolawcza odrzucila rozpatrywany dowdd bez zbadania, czy mégl on zostaé
uznany za ,dodatkowy” (pkt 43 zaskarzonego wyroku).

82. Otdz zgodnie z podejsciem, ktére przed chwila przedstawilem, Izba Odwotawcza powinna byla
w niniejszym przypadku zbadaé, w celu zastosowania art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, czy
dowdd przedlozony z opdznieniem mogt zosta¢ uznany za uzupetniajacy.

83. Nie przeprowadzajac badania uzupelniajacego charakteru rozpatrywanego spdznionego dowodu,
Izba Odwotawcza naruszyla art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

84. Odnosne stwierdzenie Sadu moze zatem zosta¢ utrzymane w oparciu o powyzsze uzasadnienie,
ktére ma czysto prawny charakter i moze tez zastapi¢ uzasadnienie zawarte w pkt 43 zaskarzonego

wyroku.

4. Zastosowanie powyzszej interpretacji przy dokonywaniu analizy pierwszego zarzutu odwolania

85. W zarzucie pierwszym OHIM utrzymuje, Zze omawiany dowdd przedstawiony z opdznieniem nie
moze zosta¢ uznany za uzupelniajacy, a Sad, w pkt 43 i 44 zaskarzonego wyroku, opart sie na btednych
kryteriach, ktére doprowadzily go do dokonania odmiennych ustalen.

86. Z zaskarzonego wyroku wynika, ze X. Grau Ferrer, bedacy strona wnoszaca sprzeciw przed OHIM,
przedstawil w wyznaczonym w tym celu terminie $wiadectwo rejestracyjne swojego hiszpanskiego
znaku towarowego, ktére bylo niekompletne, poniewaz nie zawieralo graficznego przedstawienia znaku
i tylko wspominalo o jego kolorach. Czarno-biale przedstawienie, o ktérym mowa, bylo zawarte
w uzasadnieniu sprzeciwu wniesionego do Wydzialu Sprzeciwéw. Kompletne oficjalne $wiadectwo
zawierajace rzeczone przedstawienie zostalo przedlozone Izbie Odwotawczej z opéznieniem.

87. W pkt 44 zaskarzonego wyroku Sad uznal, ze oficjalne graficzne przedstawienie przedlozone po raz
pierwszy Izbie Odwotawczej nie bylo ,zupelnie nowe”, poniewaz czarno-biale przedstawienie bylo
zawarte w pismach do Wydzialu Sprzeciwéw, a niekompletne §wiadectwo wspominalo o kolorach.

88. OHIM podnosi, ze przedstawienie graficzne wczes$niejszego znaku towarowego stanowi zasadniczy
element w ramach postgpowania w sprawie sprzeciwu, gdyz jako jedyne pozwala na identyfikacje
wlasciwego przedmiotu i zakresu ochrony udzielanej wczeé$niejszemu graficznemu znakowi
towarowemu — w braku takiego przedstawienia zakres ochrony tego znaku towarowego nie moze
bowiem zosta¢ okre$lony we wlasciwy sposéb.

30 — Wyroki: Lestelle/Komisja, C-30/91 P, EU:C:1992:252, pkt 28; a takze FIAMM i in./Rada i Komisja, C-120/06 P i C-121/06 P, EU:C:2008:476,
pkt 187.
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89. W tym wzgledzie OHIM wskazuje, moim zdaniem slusznie, Ze identyfikacji oznaczenia nalezy
dokona¢ w sposéb oficjalny — przez przedlozenie dokumentu wyraznie okreslonego w zasadzie 19
ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 2868/95, w niniejszym przypadku $wiadectwa rejestracyjnego.

90. Tym samym samo umieszczenie przedstawienia graficznego w pismach przedstawionych OHIM nie
moze zosta¢ uznane za istotny dowod, zwazywszy, ze wymagane w tym celu $rodki dowodowe sa
wyraznie opisane w zasadzie 19 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95.

91. Nie przekonuje mnie jednak twierdzenie OHIM, zgodnie z ktérym oficjalne przedstawienie
graficzne przedstawione z opdznieniem w celu uzupelnienia niekompletnego swiadectwa nie mogto
w zaden sposéb zosta¢ uznane za dowdd uzupelniajacy.

92. Prawda jest, ze w przypadku gdy chodzi o dowody okre§lone w zasadzie 19 ust. 2 rozporzadzenia
nr 2868/95, rozréznienie dowodu pierwotnego i dowodu uzupelniajacego moze by¢ trudne.

93. Niemniej jednak aby Izba Odwolawcza mogla skorzysta¢ z uprawnien dyskrecjonalnych
wynikajacych z art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, wystarczy moim zdaniem, zeby dana strona
przedstawita w wyznaczonym terminie niektére dowody istotne dla wykazania istnienia, wazno$ci
i zakresu ochrony wczesniejszego prawa zgodnie z zasada 19 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95, nawet
jezeli dowody te sa niewystarczajace do wykazania wszystkich tych elementéw.

94. Podejscie to wydaje si¢ spojne z podejsciem zastosowanym przez Trybunal w sprawach
zakoniczonych wyrokami Rintisch/OHIM®, w ktérych strona wnoszaca sprzeciw przedstawita
$wiadectwo rejestracyjne wcze$niejszego znaku towarowego, lecz dowdd przedluzenia jego rejestracji
dofaczyla dopiero na etapie postepowania odwolawczego, tak ze dowéd waznosci znaku towarowego
zostal dostarczony z opdznieniem.

95. Przypadek taki obejmuje takze sytuacje, bedaca przykladem pochodzacym z orzecznictwa Sadu,
w ktdrej strona wnoszaca sprzeciw przedstawia $wiadectwo rejestracyjne, lecz nie uzupelnia go
w wyznaczonym terminie dowodem przeniesienia wlasno$ci, przez co dowdd dotyczacy wlasciciela
wczesniejszego prawa zostaje przedfozony po uplywie terminu ™.

96. OHIM sam przyznaje, ze dowdd niekompletny w zakresie, w jakim dotyczy wylacznie jednego
z elementéw okreslonych w zasadzie 19 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95, takich jak wazno$¢, zakres
ochrony znaku towarowego lub uprawnienie strony wnoszacej sprzeciw do wniesienia sprzeciwu,
moze by¢ uznany za istotny. OHIM zauwaza bowiem w odwotaniu, ze w okoliczno$ciach faktycznych
lezacych u podstaw  wyrokéw Rintisch/OHIM®  $wiadectwa rejestracyjne  przedstawione
w wyznaczonym terminie byly istotne, przynajmniej do celéw identyfikacji wczesniejszego znaku
towarowego i wykazania zakresu jego ochrony, chociaz wazno$¢ tego znaku towarowego nie zostala
udowodniona.

97. Moim zdaniem ta analiza dotyczaca niewystarczajacego, cho¢ istotnego dowodu odnosi si¢ takze do
przypadku takiego jak niniejszy, w ktérym strona wnoszaca sprzeciw przedstawila niekompletne
$wiadectwo rejestracyjne — swiadectwo niezawierajace graficznego przedstawienia znaku towarowego —
wobec czego istotny dowdd ogranicza si¢ do istnienia wcze$niejszego znaku towarowego, jego elementu
stownego, jego wlasciciela, lecz przedmiot i zakres ochrony nie zostaly wykazane w sposéb precyzyjny
i wlasciwy.

31 — Wyroki: Rintisch/OHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628; Rintisch/OHIM, C-120/12 P, EU:C:2013:638; Rintisch/OHIM, C-121/12 P,
EU:C:2013:639.

32 — Zobacz wyrok You-View.tv/OHMI — YouView TV (YouView+), T-480/13, EU:T:2014:591.

33 — Wyroki: Rintisch/OHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628; Rintisch/OHIM, C-120/12 P, EU:C:2013:638; Rintisch/OHIM, C-121/12 P,
EU:C:2013:639.
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98. Rozumowanie to, ktére moze zastapi¢ bledne uzasadnienie zaskarzonego wyroku krytykowane
przez OHIM, prowadzi do stwierdzenia, ze Sad stusznie uznal w pkt 40 zaskarzonego wyroku, iz Izba
Odwotawcza nie mogla odrzuci¢ rozpatrywanego dowodu bez zbadania, czy mégl on zosta¢ uznany za
uzupetniajacy i — gdyby tak bylo — czy mégl on zosta¢ dopuszczony z opdznieniem na podstawie
art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

5. Wniosek czesciowy

99. Z calosci powyzszych rozwazan wynika, Ze chociaz rozumowanie zawarte w pkt 43-46
zaskarzonego wyroku jest btedne, wniosek, do ktérego doszedl Sad w pkt 40 tego wyroku, zgodnie
z ktérym Izba Odwolawcza blednie zastosowata art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy
utrzyma¢ w mocy.

100. Tym samym proponuje oddali¢ zarzuty pierwszy i drugi odwolania.

C — W przedmiocie naruszenia art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 (trzeci
zarzut odwotania)

101. Na podstawie art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 za uzywanie
wspdlnotowego znaku towarowego uwaza si¢ réwniez jego uzywanie w postaci rézniacej sie od postaci
zarejestrowanej w elementach, ktére nie zmieniaja jego odrézniajacego charakteru.

102. Nie ustanawiajac wymogu catkowitej zgodnosci miedzy postacia uzywana a postacia
zarejestrowang, przepis ten ma na celu umozliwienie wlascicielowi znaku towarowego wprowadzenia
dla danego oznaczenia, w ramach jego wykorzystania handlowego, wariantéw, ktére nie zmieniajac
jego charakteru odrézniajacego, pozwola lepiej dostosowa¢ go do zmieniajacej sie rzeczywistosci
rynkowej*.

103. Na podstawie tego przepisu Sad orzek! w swojej analizie drugiego zarzutu skargi dokonanej
w pkt 82-86 zaskarzonego wyroku, ze oznaczenia uzyte przez X. Graua Ferrera do wykazania
rzeczywistego uzywania wcze$niejszego wspélnotowego znaku towarowego nie zmienialy jego
odrdzniajacego charakteru, poniewaz rdznice, o ktérych mowa, stanowily ,warianty bez znaczenia” lub
byly ,bardzo malo odrézniajace”, a uzywane oznaczenia byly ,calo$ciowo réwnowazne” ze znakiem
w postaci, w jakiej zostal on zarejestrowany.

104. OHIM utrzymuje, ze przy zastosowaniu tego przepisu w pkt 83-85 zaskarzonego wyroku Sad
naruszyl prawo, poniewaz zakwalifikowal niektére elementy poréwnywanych oznaczen jako niemajace
znaczenia, nie zbadawszy, czy zmiana indywidualnych elementéw nie prowadzila do calo$ciowej
zmiany zarejestrowanego znaku towarowego, a tym samym nie dokonawszy calosciowej oceny
uzywanych oznaczen.

105. Pragne zauwazy¢, ze twierdzenia zawarte w pkt 83-85 zaskarzonego wyroku, w ktérych Sad
poréownal calosciowe wrazenie wywierane przez kazde z uzywanych oznaczen z calo$ciowym
wrazeniem wywolywanym przez zarejestrowany znak towarowy, uwzgledniajac elementy odrézniajace,
stanowig ocene o charakterze faktycznym.

34 — Zobacz wyrok Specsavers International Healthcare i in., C-252/12, EU:C:2013:497, pkt 29; zob. analogicznie wyrok Rintisch, C-553/11,
EU:C:2012:671, pkt 21, 22.
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106. Argumentacja OHIM jest zatem niedopuszczalna w zakresie, w jakim OHIM zmierza — bez
podnoszenia zreszta przeinaczenia okolicznosci faktycznych i dowodéw — do tego, aby Trybunat
zastapil ocene okolicznosci faktycznych dokonana przez Sad swoja wtasna ocena®.

107. Inaczej byloby w przypadku, w ktérym mozna by bylo uznaé, ze Sad, mimo przypomnienia
o wymogu dokonania oceny oznaczen opartej na calo$ciowym wrazeniu, w rzeczywistosci nie dokonat
cato$ciowej oceny™.

108. Przypadek taki nalezy interpretowac w sposéb scisty w celu zachowania skutecznosci art. 58 akapit
pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej, ktéry nie dopuszcza kontroli ustalen
Sadu w zakresie swobodnej oceny stanu faktycznego.

109. Przyznaje, ze patrzac na zamieszczone ponizej oznaczenia odtworzone w pkt 66 zaskarzonego
wyroku, mozna si¢ zastanawia¢ nad poprawnos$cia wniosku wyciagnietego przez Sad w pkt 86 tego
wyroku, zgodnie z ktérym uzywane oznaczenia sa ,calo$ciowo réwnowazne” z zarejestrowanym
znakiem towarowym:

Uzywane oznaczenia Zarejestrowany znak towarowy

T —— nebhmrrau@

e

110. Nie zmienia to jednak faktu, ze argumenty OHIM nie pozwalaja moim zdaniem na stwierdzenie,
ze Sad, mimo wyraznych sformulowan zaskarzonego wyroku, w rzeczywisto$ci nie dokonatl cato$ciowej
analizy oznaczen opartej na wywieranym przez nie calo$ciowym wrazeniu, co mogloby stanowic
naruszenie prawa.

111. Przeprowadzone przez Sad badanie, czy warianty zarejestrowanego znaku towarowego zmieniaja
jego odrdzniajacy charakter, nie moze za$ zosta¢ uznane za wykladni¢ prawa, a tym samym nie moze
zosta¢ zakwestionowane w ramach odwotania bez naruszenia kompetencji Sadu do ustalenia
okolicznosci faktycznych.

112. W zwiazku z tym proponuje odrzuci¢ zarzut trzeci jako niedopuszczalny i uzna¢ w konsekwencji,
ze odwotanie nie podlega uwzglednieniu w catosci.

113. Poniewaz OHIM przegral sprawe, a pozostali uczestnicy postgpowania przed Sadem nie

przedstawili zadan, proponuje na podstawie art. 184 § 1 i art. 138 § 1 regulaminu postepowania przed
Trybunalem nakaza¢ OHIM pokrycie jego wlasnych kosztéw.

35 — Zobacz w szczegélnosci wyroki: Rossi/OHIM, C-214/05 P, EU:C:2006:494, pkt 26; Alcon/OHIM, C-412/05 P, EU:C:2007:252, pkt 71.
36 — Wyrok OHIM/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, pkt 37-43).
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VII — Whnioski
114. W $wietle powyzszych rozwazan proponuje, by Trybunal nie uwzglednil odwotania i nakazal

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) pokrycie
jego wlasnych kosztow.
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