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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MACIEJA SZPUNARA

przedstawiona w dniu 8 grudnia 2016 r.'

Sprawa C-421/15 P

Yoshida Metal Industry Co. Ltd
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO)

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 —
Podstawa odmowy lub uniewaznienia rejestracji — Oznaczenia tworzone wylacznie przez ksztalt
towaru niezbedny do uzyskania efektu technicznego — Artykul 7 ust. 1 lit. e) ppkt (i) —
Badanie podstawy odmowy lub uniewaznienia rejestracji w odniesieniu do catosci towaréw lub ustug —
Artykut 52 ust. 3 — Uzasadnienie decyzji izby odwotawczej EUIPO — Ogoélne uzasadnienie odnoszace
sie do wszystkich towaréw lub ustug — Nowy zarzut podniesiony w postepowaniu odwotawczym —
Niedopuszczalno$¢

Wprowadzenie

1. W niniejszym odwotaniu Yoshida Metal Industry Co. Ltd (zwana dalej ,Yoshida”) wnosi o uchylenie
wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia 21 maja 2015 r., Yoshida Metal Industry/OHIM?, w ktérym Sad
ten oddalil jej skargi o stwierdzenie niewaznos$ci decyzji Pierwszej Izby Odwotawczej Urzedu Unii
Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) dotyczacych postepowan w sprawie uniewaznienia
prawa do znaku towarowego miedzy Pi-Design AG, Bodum France i Bodum Logistics A/S (zwanymi
dalej tacznie ,Pi-Design i in.”) z jednej strony a Yoshida z drugiej strony®.

2. Zaskarzony wyrok, wydany po przekazaniu do ponownego rozpoznania wskutek uchylenia®,
potwierdza uniewaznienie prawa do dwdch graficznych znakéw towarowych zarejestrowanych przez
Yoshide.

3. Nowe odwolanie wniesione przez Yoshide porusza — oprdcz kwestii, czy Sad zastosowal sie do
wyroku wydanego w nastepstwie pierwszego odwolania, dodatkowa kwestie dotyczaca istnienia
podstawy uniewaznienia rejestracji podnoszonej w odniesieniu do caloéci rozpatrywanych towaréw,
a takZeswystarczancego charakteru uzasadnienia spornych decyzji i zaskarzonego wyroku w tym
zakresie”.

Jezyk oryginatu: francuski.

2 — T-331/10 RENV i T-416/10 RENV, niepublikowany, EU:T:2015:302, zwany dalej ,zaskarzonym wyrokiem”.

3 — Decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej EUIPO z dnia 20 maja 2010 r. (sprawy R 1235/2008-1 i R 1237/2008-1, zwane dalej ,spornymi
decyzjami”).

4 — Wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129).

5 — Pragne zauwazy¢, ze podobna problematyka jest poruszana w ramach innego toczacego si¢ postepowania odwolawczego (zob. sprawa
OHIM/Unibail Management, C-513/14 P, obecnie rozpatrywana przez Trybunal).
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Ramy prawne

4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009° nie sa rejestrowane
oznaczenia, ktére skladaja sie¢ wylacznie z ,ksztaltu towaru niezbednego do wuzyskania -efektu
technicznego”.

5. Artykut 52 ust. 1 lit. a) tego rozporzadzenia stanowi, ze znak towarowy podlega uniewaznieniu na
podstawie wniosku, w przypadku gdy unijny znak towarowy zostal zarejestrowany z naruszeniem
przepiséw art. 7.

6. Artykut 52 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi:

»W przypadku gdy podstawa uniewaznienia istnieje jedynie w odniesieniu do niektérych towaréw lub

ustug, dla ktérych unijny znak towarowy jest zarejestrowany, znak towarowy podlega uniewaznieniu
jedynie w odniesieniu do tych towaréw lub ustug”.

Okolicznosci powstania sporu

7. Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu, przedstawione w pkt 1-15 zaskarzonego wyroku,
mozna podsumowaé nastepujaco.

8. W dniach 3 i 5 listopada 1999 r. Yoshida wystapita do EUIPO o zarejestrowanie dwdch znakéw
towarowych tworzonych przez nastepujace oznaczenia graficzne:

9. Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 8 i 21 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

— klasa 8: ,wyroby nozownicze, nozyczki, noze, widelce, tyzki, osetki, uchwyty do osetek, stal do
ostrzenia, pesety do osci ryb”;

6 — Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1). Pragne zauwazy¢, ze
w niniejszej sprawie maja zastosowanie przepisy materialne rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz ramy prawne sprawy zostaly okreslone na
dzien przyjecia decyzji Izby Odwotawczej EUIPO. W kazdym razie zaréwno art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1,
s. 146), jak i art. 51 ust. 3 tego rozporzadzenia (odpowiadajacy art. 52 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009) sa sformufowane w sposéb
zasadniczo podobny.
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— Kklasa 21: ,,przybory i pojemniki do uzytku domowego lub kuchennego (z wyjatkiem wytworzonych
z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami), miksery, topatki kuchenne, bloki na noze,
fopatki do podawania tortéw, topatki do podawania ciast”.

10. Przedmiotowe znaki towarowe zostaly zarejestrowane w dniach 25 wrze$nia 2002 r. i 16 kwietnia
2003 r.

11. W dniu 10 lipca 2007 r. Pi-Design i in. przedstawily wnioski o uniewaznienie prawa do tych
znakéw na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 40/94.

12. Decyzjami z dnia 15 i 21 lipca 2008 r. Wydzial Uniewazniern EUIPO oddalil owe wnioski.

13. Spornymi decyzjami Pierwsza Izba Odwolawcza EUIPO, rozpatrujac odwolanie wniesione przez
Pi-Design i in., uchylita decyzje Wydzialu Uniewaznien EUIPO i uniewaznila prawa do wskazanych
znakéw towarowych na podstawie art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009.

Postepowania przed Sadem i Trybunalem oraz zaskarzony wyrok

14. Pismami zlozonymi w sekretariacie Sadu w dniach 12 sierpnia i 15 wrze$nia 2010 r. Yoshida
wniosta skargi o stwierdzenie niewaznosci spornych decyzji, podnoszac jeden tylko zarzut dotyczacy
naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009.

15. Dwoma wyrokami wydanymi w dniu 8 maja 2012 r., Yoshida Metal Industry/OHIM — Pi-Design
i in. (Przedstawienie trojkatnej powierzchni z czarnymi kropkami)” i Yoshida Metal Industry/OHIM —
Pi-Design i in. (Przedstawienie powierzchni z czarnymi kropkami)®, Sad uwzglednil rzeczony zarzut,
a w konsekwencji i skargi.

16. Wyrokiem z dnia 6 marca 2014 r.” Trybunal, rozpatrujac odwotanie wniesione przez Pi-Design
i in., uchylil te wyroki z powodu naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) i przekazal sprawy Sadowi do
ponownego rozpoznania.

17. W zaskarzonym wyroku Sad, orzekajac po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, oddalil

jedyny zarzut dotyczacy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009 oraz skargi
w calosci, a takze obciazyl Yoshide kosztami postepowania w obydwu instancjach.

Zadania stron

18. W odwotaniu Yoshida wnosi o uchylenie zaskarzonego wyroku i stwierdzenie niewaznosci
spornych decyzji:

— tytulem zadania gléwnego w catosci; lub

— tytulem Zzadania ewentualnego w zakresie, w jakim uniewazniono w nich prawa do jej znakéw
towarowych w odniesieniu do ,osetek i uchwytéw do osetek” (klasa 8) oraz ,przyboréw
i pojemnikéw do uzytku domowego lub kuchennego (z wyjatkiem wytworzonych z metali

szlachetnych lub pokrytych takimi metalami) oraz blokéw na noze” (klasa 21),

a takze obciazenie EUIPO oraz Pi-Design i in. kosztami postgpowania.

7 — T-331/10, niepublikowany, EU:T:2012:220.
8 — T-416/10, niepublikowany, EU:T:2012:222.
9 — Wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry (od C-337/12 P do C-340/12 P, niepublikowany, EU:C:2014:129).
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19. EUIPO oraz Pi-Design i in. wnosza o oddalenie odwotania i o obcigzenie Yoshidy kosztami
postepowania.

Analiza

20. Na poparcie swojej skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty, z ktérych pierwszy dotyczy naruszenia
art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009, a drugi — naruszenia art. 52 ust. 3 tego
rozporzadzenia.

21. Zgodnie z zyczeniem Trybunalu ogranicze si¢ do analizy drugiego zarzutu odwolania.

W  przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego mnaruszemia art. 52 ust. 3 rozporzgdzenia
nr 207/2009

22. Niniejszy zarzut zostal podniesiony na poparcie zadan ewentualnych Yoshidy, majacych na celu
uchylenie zaskarzonego wyroku i stwierdzenie niewaznosci spornych decyzji w zakresie, w jakim
uniewazniono w nich jej znaki towarowe w odniesieniu do niektérych z rozpatrywanych towaréw,
a mianowicie, ,oselek i uchwytéw do oselek”, ,przyboréw i pojemnikéw do uzytku domowego lub
kuchennego [...] oraz blokéw na noze”. Zarzut ten dzieli si¢ na dwie czesci.

W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu

23. W pierwszej czesci zarzutu Yoshida utrzymuje, ze Sad, nie dokonujac oceny, czy podnoszona
w niniejszej sprawie podstawa uniewaznienia rejestracji istnialta w odniesieniu do wszystkich towaréw
oznaczonych zakwestionowanymi znakami towarowymi, naruszyl art. 52 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009.

24. Pragne przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem kwestia, czy znak towarowy moze
zostaé objety jedna z podstaw odmowy lub uniewaznienia rejestracji, o ktérych mowa w art. 7
rozporzadzenia nr 207/2009, czy tez nie, powinna by¢ oceniana in concreto w odniesieniu do danych
towaréw lub ustug'. Ponadto art. 52 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 przewiduje, ze w przypadku
gdy podstawa uniewaznienia rejestracji istnieje jedynie w odniesieniu do niektérych towaréw lub
ustug, prawo do znaku zostaje uniewaznione jedynie w odniesieniu do tych towaréw lub ustug'’.

25. Wynika stad, ze, po pierwsze, dokonywane przez EUIPO badanie podstaw uniewaznienia musi
dotyczy¢ kazdego z towaréw lub kazdej z uslug oznaczonych znakiem towarowym. Po drugie, decyzja
EUIPO oparta na takiej podstawie musi co do zasady by¢ uzasadniona w odniesieniu do kazdego
z tych towaréw lub kazdej z tych ustug ™.

26. W niniejszej sprawie jest bezsprzeczne, ze w spornych decyzjach przyjeto istnienie podstawy
uniewaznienia, o ktérej mowa w art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) rozporzadzenia nr 207/2009 w odniesieniu
do catosci towaréw oznaczonych rozpatrywanymi znakami towarowymi.

10 — Wyrok z dnia 9 wrzesnia 2010 r., OHIM/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508, pkt 35 i przytoczone tam
orzecznictwo).

11 — Analogiczny przepis zostal ustanowiony w art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25) [dawniej
art. 13 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 92)].

12 — Zobacz podobnie, w odniesieniu do art. 13 dyrektywy 89/104, wyrok z dnia 15 lutego 2007 r., BVBA Management, Training en Consultancy
(C-239/05, EU:C:2007:99, pkt 34) oraz w odniesieniu do rozporzadzenia nr 207/2009 postanowienie z dnia 18 marca 2010 r.,
CFCMCEE/OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, pkt 37-41).
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27. Ponadto pragne zauwazy¢, ze w pierwszej instancji Yoshida nie podniosta zarzutu dotyczacego
naruszenia przez Izbe Odwotawcza art. 52 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 ani zarzutu dotyczacego
niewystarczajacego charakteru uzasadnienia spornych decyzji w tym zakresie.

28. Zarzut podniesiony przez Yoshide w postepowaniu odwotawczym powinien by¢ zatem rozumiany
jako twierdzenie, ze Sad nie podnidst z urzedu domniemanego braku zbadania przez Izbe Odwolawcza
EUIPO podstawy uniewaznienia w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych towaréw oraz braku
wystarczajacego pod wzgledem prawnym uzasadnienia swoich decyzji w tym zakresie.

29. Nalezy zbada¢, czy taki zarzut, ktéry sprowadza sie w istocie do zarzucenia Sadowi, ze nie podniést
z urzedu zarzutu, jest dopuszczalny w postepowaniu odwolawczym.

— W przedmiocie dopuszczalnosci

30. Pragne zauwazy¢, iz z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze nie mozna zarzuca¢ Sadowi, iz nie
orzekt w przedmiocie zarzutu, ktéry nie zostal przed nim podniesiony .

31. Zastosowanie tej zasady nastrecza trudnosci, w przypadku gdy chodzi o zarzuty podnoszone
z urzedu.

32. Mozna by przyja¢, ze poniewaz sad pierwszej instancji moze — albo nawet musi — podnie$¢ zarzut
z urzedu, to nie czynigc tego, narusza on prawo, co moze podlega¢ wyciagnieciu konsekwencji przez
Trybunal w postepowaniu odwotawczym. Podejscie to moze wyjasni¢, dlaczego Trybunatl zgadza sie
czasami na zbadanie takiego zarzutu w postepowaniu odwoltawczym ™.

33. Z doprecyzowania zawartego w najnowszym orzecznictwie wynika jednak, ze zarzut podniesiony
w postepowaniu odwolawczym, oparty na tym, ze Sad nie zbadal z urzedu uzasadnienia decyzji
bedacej przedmiotem skargi o stwierdzenie niewaznosci jest niedopuszczalny, jezeli dotyczy kwestii,
ktére nie zostaly podniesione przed Sadem.

34. Trybunal uznal bowiem za niedopuszczalny zarzut dotyczacy domniemanego braku wyciagniecia
konsekwencji z niewystarczajacego charakteru uzasadnienia takiej decyzji w odniesieniu do kwestii,
ktére nie zostaly wyraznie podniesione przez skarzacego w jego skardze przed Sadem ™.

35. Uwazam, ze takie ograniczenie majace zastosowanie do zarzutéw podniesionych w postepowaniu
odwolawczym jest w pelni uzasadnione ze wzgledu na zasady obowiazujagce w postepowaniu
odwotawczym przed Trybunalem. W postepowaniu odwotawczym kompetencje Trybunatu sa bowiem
ograniczone co do zasady do oceny prawnego rozstrzygniecia w kwestii zarzutéw, ktére byly
rozpatrywane przez sad rozpatrujacy sprawe co do istoty'®. Badanie zasadno$ci zakwestionowanej
oceny musi obejmowac badanie wystarczajacego charakteru uzasadnienia decyzji bedacej przedmiotem
skargi przed Sadem o stwierdzenie niewaznosci. Jednakze zbyt wygérowane byloby wymaganie, aby Sad
przeprowadzal z urzedu kontrole takiej decyzji w odniesieniu do kwestii, ktére nie zostaly przed nim
podniesione .

13 — Zobacz podobnie w szczegdlno$ci wyroki: z dnia 8 grudnia 2011 r., Chalkor/Komisja (C-386/10 P, EU:C:2011:815, pkt 70); z dnia
22 pazdziernika 2015 r., AC-Treuhand/Komisja (C-194/14 P, EU:C:2015:717, pkt 55).

14 — Zobacz postanowienie z dnia 9 lutego 2012 r., Deutsche Bahn/OHIM (C-45/11 P, niepublikowane, EU:C:2012:69, pkt 61); wyrok z dnia
19 czerwca 2014 r., FLS Plast/Komisja (C-243/12 P, EU:C:2014:2006, pkt 48), w ktérych Trybunal orzekl, ze Sad stusznie nie podnidst
z urzedu zarzutu dotyczacego braku uzasadnienia decyzji bedacej przedmiotem skargi o stwierdzenie niewaznosci.

15 — Wyroki: z dnia 26 listopada 2013 r., Gascogne Sack Deutschland/Komisja (C-40/12 P, EU:C:2013:768, pkt 46—55, 61-64); z dnia 17 wrzesnia
2015 r., Total/Komisja (C-597/13 P, EU:C:2015:613, pkt 21, 22).

16 — Wyrok z dnia 26 listopada 2013 r., Gascogne Sack Deutschland/Komisja (C-40/12 P, EU:C:2013:768, pkt 52). Zobacz tez opinia rzecznika
generalnego N. Wahla w sprawie Total/Komisja (C-597/13 P, EU:C:2015:207, pkt 118—-128).

17 — Zobacz opinia rzecznika generalnego N. Wahla w sprawie Total/Komisja (C-597/13 P, EU:C:2015:207, pkt 118—128).
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36. Wynika stad, ze zarzut oparty na tym, ze Sad nie wyciagnal z urzedu konsekwencji z naruszenia
obowigzku uzasadnienia przez organ bedacy autorem aktu w odniesieniu do kwestii, ktére nie zostaly
wyraznie przed nim podniesione, jest niedopuszczalny w postepowaniu odwolawczym.

37. Podejscie to ma wedlug mnie zastosowanie réwniez w przypadku sporéw dotyczacych znakéw
towarowych.

38. Jesli chodzi konkretnie o stosowanie przez EUIPO i Sad art. 52 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/20009,
odwotanie nie moze dotyczy¢ kwestii, czy decyzja Izby Odwotawczej jest wystarczajaco uzasadniona
wzgledem czesci towaréw lub ustug, jezeli skarzacy nie podniost takiej kwestii wyraznie przed Sadem.

39. W tym wzgledzie nie wystarcza, by skarzacy zakwestionowal w sposéb ogélny zastosowanie
podstawy odmowy lub uniewaznienia rejestracji w odniesieniu do calosci rozpatrywanych towaréw lub
ustug. Aby méc powolaé sie na brak zastosowania takiej podstawy w odniesieniu do czesci tych
towaréw lub ustug, nalezy to uczyni¢ w sposéb wyrazny w trakcie postepowania przed Sadem.

40. Powyzsze rozwigzanie mozna wywnioskowaé z orzecznictwa. Trybunal orzekl juz bowiem, ze
w zakresie, w jakim decyzja EUIPO wskazuje jednoznacznie, ze podstawa odmowy rejestracji wystepuje
w przypadku wszystkich rozpatrywanych towaréw, do skarzacego nalezy wskazanie w swojej skardze do
Sadu, ktérej celem jest stwierdzenie niewazno$ci tej decyzji, towaréw, w odniesieniu do ktérych nie
mozna zastosowaé tej podstawy odmowy rejestracji, lub zakwestionowanie okolicznosci, iz
rozpatrywane towary stanowia jednorodna kategorie **.

41. W niniejszej sprawie, w ramach swojej skargi do Sadu, Yoshida ograniczyla sie do
zakwestionowania zastosowania podstawy uniewaznienia w sposéb ogélny i nie powolala sie wyraznie
na jej zastosowanie w odniesieniu do pewnej czesci rozpatrywanych towaréw, a mianowicie ,osetek
i uchwytéw do osetek”, ,przyboréw i pojemnikéw do uzytku domowego lub kuchennego” oraz
»blokéw na noze”.

42. W konsekwencji Yoshida nie moze zarzuca¢ Sadowi w postepowaniu odwolawczym, ze nie zbadatl
on tej kwestii z urzedu ani ze nie wyciagnal on konsekwencji z domniemanego braku uzasadnienia
spornych decyzji w tym zakresie.

43. Inaczej byloby moim zdaniem, w przypadku gdyby to nie Izba Odwotawcza, lecz Sad stwierdzit po
raz pierwszy zaistnienie podstawy uniewaznienia w odniesieniu do tych towaréw"™. W tym wypadku
bowiem mozna by skutecznie podnosi¢ w postepowaniu odwolawczym niewystarczajacy charakter
uzasadnienia wyroku Sadu w $wietle art. 52 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009.

44. Nie ma to jednak miejsca w niniejszej sprawie, poniewaz Sad ograniczyl si¢ do potwierdzenia
decyzji Izby Odwotawczej EUIPO uniewazniajacych prawa do znakéw towarowych Yoshidy
w odniesieniu do calosci rozpatrywanych towaréw.

45. W zwiagzku z powyzszym pierwsza czes¢ niniejszego zarzutu jest moim zdaniem niedopuszczalna.

18 — Postanowienie z dnia 11 grudnia 2014 r., FTT Touristik/OHIM (C-253/14 P, niepublikowane, EU:C:2014:2445, pkt 49). Pragne zauwazy¢, ze
w omawianej sprawie skarzaca zakwestionowala przed Sadem zastosowanie podstawy odmowy rejestracji w odniesieniu do czesci towaréw
i uslug, lecz nie rozwinela tego argumentu w sposéb wystarczajacy. W konsekwencji éw zarzut odwolania nie zostal odrzucony jako
niedopuszczalny, lecz zostal oddalony jako oczywiscie bezzasadny.

19 — Pragne zauwazy¢, ze Sadowi przysluguje uprawnienie do zmiany decyzji Izby Odwotawczej EUIPO na podstawie art. 65 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009.

20 — Zobacz w odniesieniu do takiej sytuacji w ramach badania wzglednej podstawy odmowy rejestracji wyrok z dnia 17 pazdziernika 2013 r.,
Isdin/Bial-Portela (C-597/12 P, EU:C:2013:672, pkt 28, 29).
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— Positkowo, co do istoty

46. Nawet gdyby Trybunal uznal, Ze niniejsza czes¢ zarzutu drugiego jest dopuszczalna, uwazam, ze
jest ona w kazdym razie bezpodstawna.

47. Pragne najpierw przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnienie musi
przedstawia¢ w sposéb jasny i jednoznaczny rozumowanie autora aktu, tak aby pozwoli¢
zainteresowanym na zapoznanie si¢ z podstawami uzasadniajacymi przyjety $rodek, a wlasciwemu
sadowi na wykonanie uprawnien kontrolnych. Nie jest jednak wymagane, by uzasadnienie obejmowalo
wszystkie istotne elementy stanu faktycznego i prawnego, poniewaz kwestie tego, czy uzasadnienie aktu
jest wystarczajace, nalezy ocenia¢ w Swietle nie tylko jego brzmienia, lecz réwniez jego kontekstu
i ogétu norm prawnych dotyczacych przedmiotowej sprawy ™.

48. Trybunal orzek! juz w przeszlosci, ze wlasciwy organ, odmawiajac rejestracji znaku towarowego,
jest zobowiazany do podania w swej decyzji wnioskéw, do jakich doszedl! w odniesieniu do kazdego
z towarow lub kazdej z uslug. Jednakze w przypadku gdy ta sama podstawa odmowy rejestracji jest
podnoszona wobec kategorii lub grupy towaréw lub uslug, wlasciwy organ moze ograniczy¢ sie do
ogolnego uzasadnienia dotyczacego wszystkich rozpatrywanych towaréw lub ustug®.

49. To uprawnienie organu wlasciwego do spraw znakéw towarowych uwzglednia fakt, ze wnioski
o rejestracje dotycza czesto licznych towaréw lub ustug®.

50. Takie samo podejscie zostalo przyjete przez Trybunal w odniesieniu do badania podstaw odmowy
lub uniewaznienia rejestracji przez EUIPO™.

51. Aby nie narusza¢ prawa do skutecznej ochrony sadowej, mozliwo$¢ przedstawienia ogélnego
uzasadnienia odnoszacego sie do wszystkich rozpatrywanych towaréw lub ustug obejmuje jedynie
towary i ustugi, miedzy ktérymi istnieje dostatecznie bezposredni i konkretny zwigzek, by tworzyly
one jedna kategorie lub jedna grupe towaréw lub ustug o wystarczajaco jednorodnym charakterze *.

52. Uwazam, ze warunek ten zostal w pelni spetniony w niniejszej sprawie.

53. Pragne zauwazy¢, ze towary oznaczone zakwestionowanymi znakami towarowymi, a mianowicie
»Wyroby nozownicze, nozyczki, noze, widelce, tyzki, osetki, uchwyty do osetek, stal do ostrzenia, pesety
do os$ci ryb” oraz ,przybory i pojemniki do uzytku domowego lub kuchennego (z wyjatkiem
wytworzonych z metali szlachetnych lub pokrytych takimi metalami), miksery, fopatki kuchenne, bloki
na noze, lopatki do podawania tortéw, topatki do podawania ciast” s przyborami kuchennymi®.

54. Moim zdaniem towary te stanowia grupe o wystarczajaco jednorodnym charakterze do celéw
badania podnoszonej podstawy uniewaznienia.

21 — Wyrok z dnia 21 pazdziernika 2004 r., KWS Saat/OHIM (C-447/02 P, EU:C:2004:649, pkt 65).

22 — Wyrok z dnia 15 lutego 2007 r., BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, pkt 38).

23 — Opinia rzecznik generalnej E. Sharpston w sprawie BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2006:450, pkt 42, 43).

24 — Zobacz postanowienia: z dnia 6 lutego 2009 r., MPDV Mikrolab/OHIM (C-17/08 P, niepublikowane, EU:C:2009:64, pkt 34); z dnia 9 grudnia
2009 r., Prana Haus/OHIM (C-494/08 P, niepublikowane, EU:C:2009:759, pkt 46); z dnia 18 marca 2010 r., CFCMCEE/OHIM (C-282/09 P,
EU:C:2010:153, pkt 37, 38); z dnia 21 marca 2012 r., Fidelio/OHIM (C-87/11 P, niepublikowane, EU:C:2012:154, pkt 43); wyrok z dnia
17 pazdziernika 2013 r., Isdin/Bial-Portela (C-597/12 P, EU:C:2013:672, pkt 27); a takze obszerne orzecznictwo Sadu, w szczegdlnosci
wyroki: z dnia 27 kwietnia 2016 r., Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA) (T-89/15, niepublikowany, EU:T:2016:244, pkt 31); z dnia 12 maja
2016 r., Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-590/14, niepublikowany, EU:T:2016:295, pkt 26).

25 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 15 lutego 2007 r., BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, pkt 36);
postanowienie z dnia 18 marca 2010 r., CFCMCEE/OHIM (C-282/09 P, EU:C:2010:153, pkt 40); a takze bogate orzecznictwo Sadu,
w szczeg6lnosci wyroki: z dnia 2 kwietnia 2009 r., Zuffa/OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100,
pkt 28); z dnia 16 pazdziernika 2014 r., Larrafiaga Otafio/OHIM (GRAPHENE) (T-458/13, EU:T:2014:891, pkt 26).

26 — Okolicznos¢, ze rzeczone towary naleza do dwéch réznych klas, a mianowicie klasy 8 i 21 — jak podkreslita Yoshida w swoim odwotaniu —
jest pozbawiona znaczenia, poniewaz klasyfikacja w ramach porozumienia nicejskiego zostala dokonana do celéw czysto administracyjnych.
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55. Z uzasadnien spornych decyzji wynika bowiem?, ze zakwestionowane oznaczenia stanowia
uchwyty towaréw, w odniesieniu do ktérych wystapiono o rejestracje. Rozumowanie to opiera sie na
przestance, ze wszystkie rozpatrywane towary, a mianowicie rézne przyrzady kuchenne moga posiada¢

uchwyt.

56. Izba Odwotawcza wskazala moim zdaniem w sposéb wystarczajacy pod wzgledem prawnym
powody, dla ktérych pomiedzy rozpatrywanymi towarami istnial zwiazek uzasadniajacy ich taczne
badanie. Uzasadnienie spornych decyzji, wprawdzie lakoniczne, jest spdjne i pozwala Yoshidzie na
zrozumienie rozumowania Izby Odwotlawczej EUIPO w odniesieniu do calosci rozpatrywanych
towarow, a Sadowi — na kontrole tego rozumowania.

57. Nalezy odrézni¢ kwestie uzasadnienia od kwestii dotyczacej zasadnosci wspomnianych decyzji*®.
Obowiazek uzasadnienia zostal spelniony, jezeli z jasnego i spdjnego uzasadnienia owych decyzji
wynika, iz Izba Odwotawcza uznala, ze wszystkie przedmiotowe towary tworza jednorodna grupe
z uwagi na posiadanie wspdlnej cechy. Kwestia, czy Izba Odwolawcza blednie uznata — jak twierdzi
skarzaca — ze wszystkie towary posiadaja te wspdlna ceche, dotyczy zasadnosci spornych decyzji.

58. W tym wzgledzie argument Yoshidy, zgodnie z ktérym niektére z rozpatrywanych towaréw nie
posiadaja uchwytu, ma w rzeczywisto$ci na celu podwazenie zasadnosci rozumowania Izby
Odwotawczej w przedmiocie nowej kwestii, ktora nie zostala podniesiona przed Sadem i ktéra dotyczy
poza tym okoliczno$ci faktycznej. Argument ten jest zatem niedopuszczalny w postepowaniu
odwotawczym.

59. W kazdym razie argument ten nie zostal przedstawiony w przekonujacy sposéb. Po pierwsze, co sie
tyczy ,oselek” lub ,przyrzadéw i pojemnikéw do uzytku domowego lub kuchennego”, do ktérych
naleza patelnie lub garnki, Yoshida nie wyjasnia, dlaczego te towary nie moga posiada¢ uchwytu.

60. Po drugie, w odniesieniu do ,uchwytéw do oselek” i ,blokéw na noze” — jak stusznie zauwaza
EUIPO - chodzi o towary, ktére nie znajduja zastosowania samodzielnego, niezaleznego od uzycia
oselek lub nozy i ktére nie moga zatem tworzy¢ odrebnej kategorii lub grupy towaréw do celéw
badania podstawy odmowy lub uniewaznienia rejestracji. Wreszcie, zakladajac nawet, ze ,bloki na
noze” moga by¢ uznawane za tworzace odrebna grupe towaréw od grupy ,nozy”, tak czy inaczej
nalezatoby zastosowa¢ wspolne rozwigzanie ™.

61. Ze wszystkich wymienionych powyzej powodéw uwazam, ze pierwsza cze$¢ drugiego zarzutu
odwotania jest niedopuszczalna, a w kazdym wypadku bezzasadna.

W przedmiocie drugiej czesci zarzutu

62. Yoshida utrzymuje, ze rozumowanie Sadu nie moze mie¢ zastosowania do niektérych
z rozpatrywanych towaréw, a mianowicie tych, ktére nie posiadaja uchwytu.

27 — Zobacz pkt 30, 34-36 i 40 spornych decyzji.
28 — Zobacz wyrok z dnia 2 kwietnia 1998 r., Komisja/Sytraval i Brink’s France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, pkt 67).

29 — Sad niezmiennie orzekal, ze jezeli wymagane jest, aby dwie kategorie towaréw byly przeznaczone do tacznego uzytku lub przynajmniej byty
powiazane ze soba ze wzgledu na ich istotne cechy, to izba odwolawcza moze zastosowa¢ do nich wspélne rozwiazanie. Zobacz wyroki:
z dnia 2 grudnia 2008 r., Ford Motor/OHIM (FUN), (T-67/07, EU:T:2008:542, pkt 44); z dnia 8 wrze$nia 2010 r., Wilfer/OHIM
(Przedstawienie glowki gitary) (T-458/08, niepublikowany, EU:T:2010:358, pkt 66).
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63. Pragne zauwazy¢, ze kontrole poszanowania obowiazku uzasadnienia przez Sad nalezy odrézni¢ od
kontroli kwestii materialnej zgodnosci z prawem zaskarzonego wyroku®. Tymczasem w niniejszym
przypadku, powolujac si¢ na domniemana nieprawidlowo$¢ rozumowania zastosowanego
w zaskarzonym wyroku, Yoshida kwestionuje w rzeczywistosci prawidlowos$¢ ustalen faktycznych
poczynionych przez Sad, ktére sa wytaczone spod kontroli w postepowaniu odwotawczym *.

64. Druga czes$¢ niniejszego zarzutu jest zatem moim zdaniem réwniez niedopuszczalna.

Wnioski

65. W zwigzku z powyzszym proponuje, aby Trybunal odrzucil drugi zarzut odwotania jako
niedopuszczalny lub — w kazdym razie — w czeéci odrzucil go jako niedopuszczalny, a w pozostalym
zakresie oddalit jako bezzasadny.

30 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 2 kwietnia 1998 r., Komisja/Sytraval i Brink’s France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, pkt 67); opinia rzecznika
generalnego P. Légera w sprawie Belgia/Komisja (C-197/99 P, EU:C:2001:658, pkt 39, 40).

31 — Trybunal stwierdzil juz w przeszlosci, Ze niedopuszczalny jest zarzut podniesiony w postepowaniu odwolawczym, oparty na tym, ze
przedmiotowa kategoria towaréw i ustug, ktéra zostala poddana badaniu bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji nie tworzyla
jednorodnej kategorii. Zobacz postanowienie z dnia 7 lipca 2011 r., MPDV Mikrolab/OHIM (C-536/10 P, niepublikowane, EU:C:2011:469,
pkt 34, 38).
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