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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (dziesiata izba w skladzie powiekszonym)

z dnia 2 czerwca 2021 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Graficzny unijny znak towarowy przedstawiajacy gracza w polo — Wczesniejszy wzér krajowy —
Wzgledna podstawa uniewaznienia — Artykul 52 ust. 2 lit. d) rozporzadzenia (WE) nr 40/94 [obecnie
art. 60 ust. 2 lit. d) rozporzadzenia (UE) 2017/1001]

W sprawie T-169/19

Style & Taste, SL, z siedzibg w Madrycie (Hiszpania), ktéra reprezentowal adwokat L. Plaza
Fernandez-Villa,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentowali S. Palmero
Cabezas i H. O'Neill, w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

The Polo/Lauren Company LP, z siedziba w Nowym Jorku, Nowy Jork (Stany Zjednoczone), ktéra
reprezentowata adwokat M. Garayalde Nifo,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Piatej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 7 stycznia 2019 r.
(sprawa R 1272/2018-5) dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy
Style & Taste a The Polo/Lauren Company,

SAD (dziesiata izba w sktadzie powigkszonym),

w skladzie: S. Papasavvas, prezes, A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bariczyk (sprawozdawczyni)
i G. Hesse, sedziowie,

sekretarz: E. Coulon,
po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 19 marca 2019 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu
20 czerwca 2019 r,,

* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona przez interwenienta w sekretariacie Sadu w dniu
10 czerwca 2019 r.,

uwzgledniwszy, ze w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zamknieciu pisemnego
etapu postepowania nie wplynal zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na
podstawie art. 106 § 3 regulaminu postepowania przed Sadem, orzec w przedmiocie skargi bez
przeprowadzenia cze$ci ustnej postepowania,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 29 wrze$nia 2004 r. interwenient, The Polo/Lauren Company LP, dokonal 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 wspélnotowego
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, zastapionym z kolei 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)].

Znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono, to nastepujace oznaczenie graficzne:

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 9, 18, 20, 21, 24 i 25 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéow
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
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4 Znak ten zostal zarejestrowany w dniu 3 listopada 2005 r. pod numerem 4049201.

5 W dniu 23 lutego 2016 r. skarzaca, Style & Taste, SL, zlozyla wniosek o uniewaznienie prawa do
zakwestionowanego znaku towarowego na podstawie prawa wlasno$ci przemystowej, o ktérym mowa
w art. 52 ust. 2 lit. d) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 60 ust. 2 lit. d) rozporzadzenia
2017/1001].

6 Wniosek o uniewaznienie prawa do znaku opieral si¢ na przedstawionym ponizej wzorze hiszpanskim
zarejestrowanym w dniu 4 marca 1997 r. pod numerem D 0024087:

C

7 Decyzja z dnia 10 maja 2018 r. Wydzial Uniewaznien oddalil wniosek o uniewaznienie prawa do znaku.

ECLLI:EU:T:2021:318 3



10

11

12

13

14

15

16

WYROK Z DNIA 2.6.2021 R. — SPRAWA T-169/19
StYLE & TASTE/EUIPO — THE PoLO/LAUREN COMPANY (PRZEDSTAWIENIE GRACZA W POLO)

W dniu 5 lipca 2018 r. skarzaca wniosta do EUIPO, na podstawie art. 66—71 rozporzadzenia
2017/1001, odwolanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien.

Decyzja z dnia 7 stycznia 2019 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzjg”) Piata Izba Odwolawcza OHIM
oddalifa odwolanie na tej podstawie, ze prawo z rejestracji wczesniejszego wzoru wygasto w dniu
22 maja 2017 r.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu w istocie o zmiane zaskarzonej decyzji poprzez uniewaznienie prawa do
zakwestionowanego znaku towarowego.

EUIPO i interwenient wnosza do Sadu o:
— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze z uwagi na date dokonania rozpatrywanego zgloszenia do
rejestracji, czyli dzien 29 wrzesnia 2004 r., ktéra to data jest rozstrzygajaca dla ustalenia znajdujacych
zastosowanie przepisow prawa materialnego, okolicznosci faktyczne niniejszej sprawy podlegaja
przepisom prawa materialnego zawartym w rozporzadzeniu nr 40/94 (zob. podobnie postanowienie
z dnia 5 pazdziernika 2004 r., Alcon/OHIM, C-192/03 P, EU:C:2004:587, pkt 39, 40; wyrok z dnia
29 stycznia 2020 r., Sky i in., C-371/18, EU:C:2020:45, pkt 49). Poza tym, jako ze zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem przepisy proceduralne uznaje si¢ na ogdél za majace zastosowanie
z chwila ich wejscia w zycie (zob. wyrok z dnia 11 grudnia 2012 r., Komisja/Hiszpania, C-610/10,
EU:C:2012:781, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo), spér podlega przepisom proceduralnym
rozporzadzen nr 207/2009 i 2017/1001.

W przedmiocie dopuszczalnosci

Tytulem gléwnym EUIPO podnosi, ze jedyne zadanie skarzacej jest niedopuszczalne. Skoro bowiem
Izba Odwolawcza nie zajela stanowiska w przedmiocie wszystkich przestanek stosowania art. 52 ust. 2
lit. d) rozporzadzenia nr 40/94, Sad nie moze, wedlug EUIPO, uniewazni¢ prawa do
zakwestionowanego znaku towarowego. EUIPO dodaje, ze Sad nie moze réwniez skierowaé do tego
urzedu nakazu majacego na celu uniewaznienie prawa do spornego znaku towarowego.

Positkowo EUIPO uwaza, ze w kazdym razie skarzaca nie ma interesu prawnego z uwagi na
wygasniecie prawa z rejestracji wczes$niejszego wzoru.

W tym wzgledzie w pierwszej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze skarzaca wnosi nie o skierowanie przez
Sad nakazu do EUIPO, lecz o zmiane¢ zaskarzonej decyzji.

Po pierwsze za$, o ile EUIPO slusznie podnosi, ze dopuszczalno$¢ zadania reformatoryjnego musi
zosta¢ oceniona w $wietle kompetencji, jakie zostaly przyznane izbie odwolawczej [zob. wyrok z dnia
18 pazdziernika 2016 r., Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15,
EU:T:2016:618, pkt 12 i przytoczone tam orzecznictwo], o tyle wystarczy zauwazy¢, Zze w niniejszym
przypadku Izba Odwotawcza byla wlasciwa do uniewaznienia prawa do zakwestionowanego znaku
towarowego zgodnie z art. 71 ust. 1 i art. 163 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001.
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Po drugie, nalezy przypomnie¢, podobnie jak to uczynito EUIPO, Ze przyznana Sadowi kompetencja
o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do zastgpienia wlasna
ocena oceny dokonanej przez izbe odwolawcza, a tym bardziej do dokonania oceny, w przedmiocie
ktérej rzeczona izba odwotawcza nie przedstawila jeszcze swojego stanowiska. Wykonanie kompetencji
o charakterze reformatoryjnym powinno w konsekwencji ograniczy¢ sie zasadniczo do sytuacji,
w ktérych Sad, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbe odwotawcza, jest w stanie
okresli¢ na podstawie elementéw stanu faktycznego i prawnego, jakie zostaly ustalone, decyzje, jaka
powinna byla wyda¢ izba odwolawcza (wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P,
EU:C:2011:452, pkt 72). Jednakze kwestia, czy w niniejszym przypadku zostaly spelnione przestanki
skorzystania przez Sad z kompetencji o charakterze reformatoryjnym, jest kwestia co do istoty sprawy,
niemajgca wpltywu na dopuszczalno$¢ skargi [zob. podobnie wyrok z dnia 12 marca 2020 r., Sumol +
Compal Marcas/EUIPO — Heretat Mont-Rubi (SUMO011), T-296/19, niepublikowany, EU:T:2020:93,
pkt 22].

W drugiej kolejnosci nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem posiadanie przez
strone skarzaca interesu prawnego zaklada, ze stwierdzenie niewazno$ci lub zmiana zaskarzonego aktu
moga same w sobie wywola¢ skutki prawne i ze w wyniku skargi strona skarzaca bedzie mogta uzyskaé
jakas korzy$¢ (zob. podobnie wyrok z dnia 17 wrze$nia 2015 r., Mory i in./Komisja, C-33/14 P,
EU:C:2015:609, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo). Nalezy za$ stwierdzi¢, ze zgodnie z art. 54
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 62 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001) uwaza sie, iz znak
towarowy, do ktérego prawo zostalo uniewaznione, od poczatku nie powoduje skutkéw okreslonych
w tym rozporzadzeniu. Wynika z tego, ze uniewaznienie prawa do zakwestionowanego znaku
towarowego, do czego moze dojs¢ dopiero w nastepstwie stwierdzenia niewaznosci lub zmiany
zaskarzonej decyzji, moze wywota¢ skutki prawne, w wyniku ktérych strona skarzaca bedzie mogta
odnie§¢ korzy§¢ w odniesieniu do okresu poprzedzajacego wygasniecie prawa z rejestracji
wczedniejszego wzoru. W konsekwencji, wbrew temu, co w istocie twierdzi EUIPO, ani okoliczno$¢, ze
prawo z rejestracji wczesniejszego wzoru wygaslo, ani okolicznos¢, ze skarzaca nie moze zabronié
w oparciu o ten wzdr uzywania innych znakéw towarowych zarejestrowanych po wygasnieciu prawa
z rejestracji wspomnianego wzoru, nie pozbawia skarzacej interesu w stwierdzeniu niewaznosci lub
zmianie zaskarzonej decyzji.

Nalezy w rezultacie stwierdzi¢, ze skarga wniesiona przez skarzaca jest dopuszczalna.

Co do istoty

Na poparcie skargi skarzaca podnosi, pomimo malo jasnej argumentacji, tylko jeden zarzut dotyczacy
w istocie tego, ze Izba Odwotawcza niestusznie oddalita wniosek o uniewaznienie prawa do znaku na
tej podstawie, iz prawo z rejestracji wczesniejszego wzoru wygaslo przed dniem wydania zaskarzonej
decyzji. Podnosi ona w tym wzgledzie, ze prawo hiszpanskie nie zezwalalo jej na przedluzenie
rejestracji tego wzoru, lecz wzér ten nie zniknal wskutek wygasniecia, i wystarczylo, by wykazata do
celéw postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku, iz wspomniany wzér jest wczesniejszy
od zakwestionowanego znaku towarowego i ustalono prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad
zgodnie z prawem hiszpanskim.

EUIPO i interwenient kwestionuja argumentacje skarzace;j.

Artykut 52 rozporzadzenia nr 40/94 wymienia wzgledne podstawy uniewaznienia prawa do unijnego
znaku towarowego. Konkretnie, art. 52 ust. 2 lit. d) rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze ,[unijny znak
towarowy podlega uniewaznieniu] [...] na podstawie wniosku zlozonego do [EUIPO] lub na podstawie
powodztwa wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia w przypadku, gdy uzywanie tego znaku
towarowego moze zosta¢ zabronione z uwagi na inne, wczesniej nabyte prawo, w szczegdlnosci [...]
prawo wlasnosci przemystowej na mocy ustawodawstwa [Unii Europejskiej] lub prawa krajowego,
ktére zapewniaja taka ochrone”.

ECLLLEU:T:2021:318 5



23

24

25

26

27

28

29

WYROK Z DNIA 2.6.2021 R. — SPRAWA T-169/19
StYLE & TASTE/EUIPO — THE PoLO/LAUREN COMPANY (PRZEDSTAWIENIE GRACZA W POLO)

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze przepisy rozporzadzenia nr 40/94 nalezy interpretowac
w $wietle zasady pierwszenstwa, zgodnie z ktéra wczesniejsze prawo ma pierwszenstwo przed pdzniej
zarejestrowanymi znakami towarowymi (zob. podobnie wyrok z dnia 21 lutego 2013 r., Fédération
Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, pkt 39). W konsekwencji wykonywanie praw
wynikajacych z unijnego znaku towarowego przebiega bez uszczerbku dla praw wilascicieli nabytych
przed data zgloszenia lub data pierwszenstwa tego znaku towarowego.

W tych okolicznosciach nalezy zauwazy¢, ze art. 52 ust. 2 lit. d) rozporzadzenia nr 40/94 ma na celu
ochrone indywidualnych intereséw wlascicieli wcze$niejszych praw wlasnosci przemystowej, ktére
koliduja z pézniejszymi unijnymi znakami towarowymi. A zatem, aby wnie$¢ o uniewaznienie praw do
takich znakéw towarowych na podstawie tego przepisu, wspomniani wlasciciele wcze$niejszych praw
musza w sposob konieczny wykaza¢ istnienie kolizji z tymi znakami towarowymi od daty ich
zgloszenia lub pierwszenstwa.

Wynika z tego, ze aby wnie$¢ o uniewaznienie unijnego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 2
lit. d) rozporzadzenia nr 40/94, wlasciciel wczesniejszego prawa wlasnosci przemystowej, o ktérym
mowa w tym przepisie, musi w sposéb konieczny wykazaé, ze prawo to umozliwia mu zabronienie
uzywania tego znaku w dacie zgloszenia lub pierwszenstwa tego znaku.

Ponadto, po pierwsze, nalezy zauwazy¢, ze uzycie czasu terazniejszego w art. 52 rozporzadzenia
nr 40/94 sugeruje, ze EUIPO powinno sprawdzi¢, czy przeslanki uniewaznienia prawa do unijnego
znaku towarowego na podstawie tego przepisu sa spelnione w dniu, w ktérym orzeka ono
w przedmiocie wniosku o uniewaznienie prawa do znaku. I tak, art. 52 ust. 1 tego rozporzadzenia
stanowi zatem, ze prawo do unijnego znaku towarowego moze zosta¢ uniewaznione, w przypadku gdy
sistnieje” wczesniejsze prawo okreslone w tym przepisie i jezeli ,spelnione s3” odnosne warunki, jak
zreszta stusznie zauwaza EUIPO w swoich wytycznych dotyczacych art. 60 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
2017/1001. Podobnie art. 52 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze prawo do takiego znaku
towarowego moze zosta¢ uniewaznione, gdy jego uzywanie ,moze zosta¢ zabronione”. Ponadto nalezy
réwniez stwierdzi¢, ze zasada 37 lit. b) ppkt (iii) rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia
13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie nr 40/94 (Dz.U. 1995, L 303, s. 1) przewiduje, ze
w ramach wniosku o uniewaznienie prawa do znaku zlozonego na podstawie art. 52 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94 wnoszacy o uniewaznienie musi wykazaé, ze ,jest wlascicielem” jednego
z praw wskazanych w tym przepisie lub ze ,jest on uprawniony” do dochodzenia takiego prawa.

Po drugie, z systematyki innych przepiséw rozporzadzenia nr 40/94 dotyczacych wzglednych podstaw
uniewaznienia wynika, ze wniosek o uniewaznienie prawa do znaku nalezy oddali¢, jezeli zostanie
ustalone z cala pewnoscig, ze kolizja z wcze$niejszym unijnym znakiem towarowym ustala wraz
z zakonczeniem postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku.

W tym wzgledzie na przyklad z art. 56 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze na zadanie wlasciciela
unijnego znaku towarowego wniosek o uniewaznienie prawa do tego znaku towarowego nalezy oddali¢
w sytuacji, gdy wcze$niejszy unijny znak towarowy, na ktéry powotano sie na poparcie tego wniosku,
nie byl rzeczywiicie uzywany w okresie pieciu lat poprzedzajacych dzien zlozenia wspomnianego
wniosku i w konsekwencji prawo do niego moze podlega¢ wygasnieciu na podstawie art. 50 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia nr 40/94. Artykul 56 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 pozwala zatem wlascicielowi
unijnego znaku towarowego unikna¢ uniewaznienia prawa do jego znaku towarowego, jezeli
wnioskujacy o uniewaznienie prawa do znaku nie bedzie w stanie udowodni¢, ze kolizja
z wcze$niejszym unijnym znakiem towarowym utrzyma sie po zakonczeniu postepowania w sprawie
uniewaznienia prawa do znaku.

Wynika stad, ze okoliczno$¢, iz unijny znak towarowy, na ktéry powolano sie¢ na poparcie wniosku

o uniewaznienie prawa do znaku, nie korzysta juz z ochrony Unii w dniu, w ktérym EUIPO orzeka
w przedmiocie tego wniosku, powinna skutkowac jego oddaleniem.

6 ECLL:EU:T:2021:318
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W tych okolicznosciach nalezy stwierdzi¢, ze w ramach stosowania art. 52 ust. 2 lit. d) rozporzadzenia
nr 40/94 wlasciciel wczeéniejszego prawa wlasnosci przemystowej, o ktérym mowa w tym przepisie,
powinien wykaza¢, ze moze on zabroni¢ uzywania spornego unijnego znaku towarowego nie tylko
w dacie zgloszenia lub pierwszenstwa tego znaku towarowego, jak wskazano w pkt 25 powyzej, lecz
takze w dniu, w ktérym EUIPO orzeka w przedmiocie wniosku o uniewaznienie prawa do znaku.

W niniejszej sprawie, po pierwsze, jest bezsporne, ze prawo z rejestracji wczesniejszego wzoru wygasto
w 2017 r., czyli przed wydaniem zaskarzonej decyzji w dniu 7 stycznia 2019 r. Po drugie, skarzaca
podnosi, ze prawo hiszpanskie nie zezwalalo jej na przedluzenie rejestracji tego wzoru, lecz wzér ten
nie zniknal wskutek wygasniecia. Jednakze nie twierdzi ona — ani a fortiori nie wykazuje — ze zgodnie
z prawem hiszpaniskim mozna zabroni¢ uzywania unijnego znaku towarowego na podstawie takiego
wzoru po wygasnieciu prawa z jego rejestracji. Przeciwnie, przyznaje ona, Ze wcze$niejszy wzor,
z uwagi na wygasniecie prawa do niego, przeszedl do domeny publicznej i w konsekwencji moga go
uzywac ,wszyscy Hiszpanie”.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze w dniu wydania zaskarzonej decyzji nie mozna bylo juz zabroni¢
uzywania zakwestionowanego znaku towarowego na podstawie wczesniejszego wzoru. Wynika z tego,
ze Izba Odwolawcza slusznie oddalita zlozony przez skarzaca wniosek o uniewaznienie prawa do
znaku.

W $wietle poprzedzajacych rozwazan nalezy oddali¢ jedyny zarzut skarzacej, a tym samym skarge
w calosci.

W przedmiocie kosztow
Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie
z zadaniem EUIPO i interwenienta — obciazy¢ ja poniesionymi przez nich kosztami.
Z powyzszych wzgledéw
SAD (dziesiata izba w sktadzie powiekszonym)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Style & Taste, SL, zostaje obciazona kosztami postepowania.
Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Banczyk Hesse
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 2 czerwca 2021 r.

Podpisy
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