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przedstawiona w dniu 16 maja 2013 r."

Sprawa C-621/11 P

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, dawniej New Yorker SHK Jeans GmbH
przeciwko
Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego

(znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Odwotanie — Wspoélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu —
Dowdd rzeczywistego uzywania — Dowody przedstawione po uplywie wyznaczonego terminu

1. W postepowaniu przed Urzedem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (zwanego dalej
»OHIM” lub ,Urzedem”) =zasadniczo i z zastrzezeniem odmiennych przepiséw strony moga
przedstawia¢ okolicznosci faktyczne i dowody po uplywie terminéw, ktérym podlega ich
przedstawienie zgodnie z przepisami rozporzadzenia nr 207/2009 w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (zwanego dalej ,rozporzadzeniem nr 207/2009”)?, a OHIM przystuguja uprawnienia
dyskrecjonalne w odniesieniu do rozstrzygania, czy nalezy uwzgledni¢ takie okolicznos$¢ i dowody.
Wiasnie w taki sposéb Trybunal w wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul® zinterpretowal przepis
art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie wspoélnotowego znaku towarowego (zwanego dalej
,rozporzadzeniem nr 40/94”)* ktory jest obecnie ujety w art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

2. W ramach rozpatrywanego odwolania od wyroku Sadu z dnia 29 wrze$nia 2011 r. w sprawie
T-415/09 New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM (zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”)®
zwrécono sie co do istoty do Trybunalu o rozwazenie, czy wyjatkiem od tej ogdlnej reguly jest
zasada 22 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95 (zwanego dalej ,rozporzadzeniem wykonawczym”)®, ktéra
dotyczy terminu na przedstawienie przez strone wnoszaca sprzeciw dowodu rzeczywistego uzywania
W postepowaniu w sprawie sprzeciwu.

3. W swojej opinii w sprawach polaczonych C-609/11 P i C-610/11 P Centrotherm Systemtechnik
przeciwko OHIM i centrotherm Clean Solutions, takze przedstawionej dzisiaj, omawiam podobne
zagadnienie dotyczace uwzglednienia takich dowodéw w kontekscie postepowania w sprawie
wygasniecia prawa do znaku.

1 — Jezyk oryginalu: angielski.

2 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 78, s. 1), ktore weszlo w zycie w dniu
13 kwietnia 2009 r. (zob. art. 167).

3 — Wyrok z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P, Zb.Orz. s. -2213, pkt 42.

4 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami.

5 — Niepublikowanego w Zbiorze.

6 — Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujace rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie

wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1), zmienione m.in. rozporzadzeniem Rady (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
(Dz.U. L 172, s. 4). Cho¢ sprzeciw w niniejszym postepowaniu zostal wniesiony przed nowelizacja rozporzadzenia wykonawczego przez
rozporzadzenie nr 1041/2005, wszystkie majace znaczenie etapy postepowania mialy miejsce po tej nowelizacji.
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4. Oddzielne, cho¢ powiazane zagadnienie dotyczy tego, czy w postepowaniu w sprawie sprzeciwu izbie
odwotawczej przysluguja uprawnienia dyskrecjonalne w odniesieniu do uwzgledniania dowodéw
istnienia i wazno$ci wcze$niejszych znakéw towarowych i tlumaczen przedstawionych po uplywie
terminu wyznaczonego przez Wrydzial Sprzeciwéw. To zagadnienie omawiam w swojej opinii
w sprawach pofaczonych C-120/12 P, C-121/12 P i C-122/12 P Rintisch przeciwko OHIM, réwniez
przedstawionej dzisiaj.

Prawo Unii dotyczace znakéw towarowych

5. W czasie gdy wiekszo$¢ majacych znaczenie okoliczno$ci niniejszej sprawy miata miejsce’,
rozporzadzenie nr 207/2009 nie weszlo jeszcze w zZycie i z tego wzgledu mialo zastosowanie
rozporzadzenie nr 40/94. W chwili wydania decyzji przez Izbe Odwotawcza mialo zastosowanie
rozporzadzenie nr 207/2009°. Strony i Sad stosowaly rozporzadzenie nr 207/2009. W kazdym razie
pod wzgledem materialnym rozporzadzenie nr 207/2009 tylko ujednolica rozporzadzenie nr 40/94 ze
zmianami. Z tego wzgledu w dalszych czesciach bede si¢ odnosi¢ do rozporzadzenia nr 207/2009.

6. Artykut 41 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytutowany ,Sprzeciw”, stanowi:

»1. W terminie trzech m1es1e;cy od daty opublikowania zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego
moze by¢ wn1e51ony sprzeciw wobec rejestracji wspolnotowego znaku towarowego, na takiej
podstawie, ze znak nie moze by¢ zarejestrowany na mocy art. 8[° ]:

[...]

3. Sprzeciw sporzadza si¢ w formie pisemnej i okresla on podstawy, na jakich jest oparty [...].
W terminie wyznaczonym przez Urzad osoba wnoszaca sprzeciw przedstawia stan faktyczny, dowody
i argumenty na poparcie swojego stanowiska”.

7. Artykul 42 rozporzadzenia, dotyczacy ,Rozpatrywania sprzeciwu”, stanowi:

»1. Rozpatrujac sprzeciw, Urzad wzywa strony, tak czesto jak to jest konieczne, do przedstawienia
w terminie wyznaczonym przez Urzad uwag dotyczacych materialéw przedstawionych przez inne
strony lub Urzad.

2. Na wniosek zglaszajacego wlasciciel wczesniejszego wspdlnotowego znaku towarowego, ktéry zglosit
sprzeciw, przedstawia dowdd, ze w okresie pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia
wspolnotowego znaku towarowego wczesniejszy wspolnotowy znak towarowy byl rzeczywiscie
uzywany we Wspdlnocie w odniesieniu do towaréw lub uslug, dla ktérych jest on zarejestrowany
i ktore przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub ze istnieja usprawiedliwione powody
nieuzywania znaku, pod warunkiem ze wcze$niejszy wspolnotowy znak towarowy byl w tym terminie
zarejestrowany od co najmniej pieciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca sig [...].

3. Ustep 2 stosuje sie do wcze$niejszych krajowych znakéw towarowych okreslonych w art. 8 ust. 2
lit. a), zastepujac uzywanie w panstwie czlonkowskim, w ktérym wczesniejszy krajowy znak towarowy
jest chroniony, uzywaniem we Wspélnocie [zastgpujac uzywanie we Wspdlnocie uzywaniem
w panstwie czlonkowskim, w ktérym wczeéniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony].

[...]”.

7 — Zobacz pkt 19-24 ponize;j.
8 — Zobacz pkt 25 ponizej.
9 — Artykul 8 wymienia wzgledne podstawy odmowy rejestracji.
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8. Zgodnie z art. 75 ,[d]ecyzje Urzedu zawieraja okreslenie przyczyn, na ktérych sa oparte”, i ,opieraja
sie wylacznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do ktdérych strony zainteresowane mialy
mozliwo$¢ przedstawiania swoich uwag”.

9. Artykul 76, zatytulowany ,Badanie przez Urzad stanu faktycznego z urzedu”, stanowi:

»1. W trakcie postgpowania Urzad bada stan faktyczny z urzedu; jednakze w postepowaniu
odnoszacym sie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji Urzad ogranicza si¢ w tym badaniu do
stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego
zado$¢uczynienia.

2. Urzad moze nie wzia¢ pod uwage stanu faktycznego lub dowodéw, ktérych zainteresowane strony
nie przedstawily w odpowiednim terminie”.

10. Rozporzadzenie wykonawcze ustanawia zasady, ktére sa niezbedne dla wykonania rozporzadzenia
nr 207/2009%. Zasady te ,powinny zagwarantowaé plynne i sprawne dziatanie przed Urzedem
procedur dotyczacych znaku towarowego”''.

11. Zasada 15 rozporzadzenia wykonawczego okresla, co ,zawiera” (ust. 2) i co ,moze zawiera¢” (ust. 3)
sprzeciw. W szczegdlnosci zgodnie z zasada 15 ust. 3 lit. b) sprzeciw moze zawiera¢ ,uzasadnione
o$wiadczenie zawierajace gltéwne fakty i argumenty, na ktérych opiera sie sprzeciw, i dowody na jego
poparcie”.

12. Zasada 18 omawia wszczecie postepowania dotyczacego dopuszczalnego sprzeciwu '

»1.  Jezeli sprzeciw jest dopuszczalny [...], Urzad powiadamia strony, Zze postepowanie w sprawie
sprzeciwu uwaza si¢ za wszczete dwa miesiace po otrzymaniu powiadomienia. Okres ten moze
zosta¢ przedluzony tacznie do 24 miesiecy, jesli obie strony przedloza wnioski o takie
przedluzenie przed uplywem terminu.

[...]".
13. Zgodnie z zasada 19:

»1.  Urzad daje stronie wnoszacej sprzeciw mozliwo$¢ przedstawienia faktéw, dowoddéw
i argumentéw na poparcie sprzeciwu lub uzupelnienia faktéw, dowodéw i argumentéw, ktére
zostaly juz przedstawione zgodnie z zasada 15 ust. 3, w okreslonym przez Urzad terminie co
najmniej dwéch miesiecy od dnia uznanego za date wszczecia postepowania w sprawie
sprzeciwu zgodnie z zasada 18 ust. 1.

2. W okresie, o ktérym mowa w ust. 1, strona wnoszaca sprzeciw przedklada ponadto dowdd
istnienia, waznosci i zakresu ochrony jej wczes$niejszego znaku lub wcze$niejszego prawa oraz
dowdd jej uprawnienia do wniesienia tego sprzeciwu [...].

10 — Zobacz motyw piaty rozporzadzenia wykonawczego.
11 — Zobacz motyw szdsty rozporzadzenia wykonawczego.

12 — Zasada 17 okresla przyczyny uznania sprzeciwu za niedopuszczalny. Obejmuja one: nieuiszczenie oplaty za sprzeciw, wniesienie sprzeciwu
po terminie, niepodanie podstaw wniesienia sprzeciwu, brak jasnego wskazania wczes$niejszego znaku towarowego lub wczeéniejszego prawa,
na podstawie ktérego sprzeciw jest wnoszony, nieprzedlozenie tlumaczenia wymaganego przez zasade 16 wust. 1, niezgodnos$c
z postanowieniami zasady 15.
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Urzad nie uwzglednia przedlozonych na pismie wnioskéw lub dokumentéw lub ich czesci, jesli te
dokumenty lub ich tlumaczenia na jezyk postepowania nie zostaly zlozone w terminie
wyznaczonym przez Urzad”.

14. Zasada 20, zatytulowana ,Rozpatrywanie sprzeciwu”, stanowi:

nl-

[...]".

Jezeli do uplywu terminu, o ktérym mowa w zasadzie 19 ust. 1[ " ], strona wnoszaca sprzeciw nie
przedstawi dowodu na istnienie, wazno$¢ i zakres ochrony jej wcze$niejszego znaku lub
wczesniejszego prawa, jak réwniez swojego uprawnienia do wniesienia sprzeciwu, sprzeciw jest
odrzucany jako bezzasadny.

Jezeli sprzeciw nie zostanie odrzucony zgodnie z ust. 1, Urzad powiadania zglaszajacego o jego
wniesieniu przez strone wnoszaca i wzywa zglaszajacego do przedstawienia swoich uwag
w terminie okreslonym przez Urzad.

Jezeli zglaszajacy nie przedstawi zadnych uwag, Urzad moze wydac orzeczenie w sprawie
sprzeciwu opierajac si¢ na dowodach, jakimi dysponuje.

Uwagi przedlozone przez zglaszajacego sa przekazywane stronie wnoszacej sprzeciw, ktéra Urzad
wzywa, jesli uzna to za konieczne, do odpowiedzi w terminie wyznaczonym przez Urzad.

We wiasciwych przypadkach Urzad moze wezwac strony do ograniczenia swoich uwag do
konkretnych zagadnien, w takim przypadku zezwalajac stronie na wniesienie innych uwag na
dalszym etapie postepowania. W zadnym wypadku Urzad nie ma obowiazku informowania stron
o tym, ktére fakty lub dowody mogly by¢ lub nie zostaly przedstawione.

15. Zgodnie z zasada 22, dotyczaca ,Dowodu uzywania”:

n1~

Whiosek o przedstawienie dowodu uzywania na mocy art. [42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009]
jest dopuszczalny tylko w przypadku, gdy zglaszajacy zlozy taki wniosek w terminie okreslonym
przez Urzad na mocy zasady 20 ust. 2.

W przypadku gdy strona wnoszaca sprzeciw musi dostarczy¢ dowdd uzywania lub istnienia
uzasadnionych powoddéw nieuzywania, Urzad wzywa te strone do przedstawienia wymaganego
dowodu w okreslonym przez Urzad terminie. Jezeli strona wnoszaca sprzeciw nie przedstawi
tego dowodu przed uptywem terminu, Urzad odrzuca sprzeciw.

Wskazania oraz dowody majace na celu udowodnienie uzywania zawieraja wskazania miejsca,
czasu, zakresu oraz charakteru uzywania znaku towarowego bedacego podstawa sprzeciwu dla
towaréw i uslug, w odniesieniu do ktérych jest on zarejestrowany oraz co do ktérych wniesiono
sprzeciw, jak réwniez dowody na poparcie tych wskazan zgodnie z ust. 4.

Dowody te sa przedkladane zgodnie z zasada 79 oraz 79a[' ] i ograniczaja sie co do zasady do
przedlozenia dokumentéw i przedmiotéw majacych znaczenie dowodowe, takich jak
opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogloszenia prasowe oraz pisemne
o$wiadczenia okres$lone w art. [78 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia nr 207/2009].

13 — Zaktadam, ze poczatek przywolywanego postanowienia oznacza: ,Jezeli przed uplywem terminu, o ktérym mowa w zasadzie 19 ust. 1”.

14 — Zasady 79 i 79a okreslaja ogélne wymagania dotyczace przekazywania powiadomient w formie pisemnej lub innymi $rodkami.
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5.  Whnioskowi o przedstawienie dowodu uzywania moze towarzyszy¢ jednoczesne wniesienie uwag
dotyczacych podstaw, na ktérych opiera si¢ sprzeciw. Takie uwagi moga by¢ skladane lacznie
z uwagami zglaszanymi w zwigzku z dowodem uzywania.

[...]".
16. Zasada 50, zatytutowana ,Rozpatrywanie odwotania”, stanowi w ust. 1 akapit trzeci:

»W przypadku gdy odwolanie dotyczy decyzji Wydzialu Sprzeciwéw, izba ogranicza rozpatrywanie
odwotania do faktéw i dowoddédw 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]”.

17. Zasada 71 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego przewiduje, ze pod pewnymi warunkami
wyznaczony termin moze zostaé przedtuzony przez Urzad.

Postepowanie przed OHIM

18. W dniu 31 pazdziernika 2003 r. New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (zwana dalej ,New
Yorker Jeans”) dokonata zgloszenia oznaczenia stownego ,FISHBONE” do rejestracji w charakterze
wspélnotowego znaku towarowego. New Yorker Jeans wniosla o zarejestrowanie tego znaku
w zwigzku z towarami z miedzy innymi klas 18 i 25 porozumienia nicejskiego °. Zgloszenie to zostato
opublikowane w dniu 1 listopada 2004 r.

19. W dniu 28 stycznia 2005 r. Vallis K. — Vallis A. & Co. OE (zwana dalej , Vallis”) wniosla sprzeciw
wobec tej rejestracji. Sprzeciw opieral sie¢ na istnieniu wcze$niejszego graficznego greckiego znaku
towarowego zawierajacego wyrazy ,Fishbone” i ,Beachwear”, ktéry zostal zarejestrowany w dniu
17 maja 1996 r. dla , T-shirtéw, strojéw plazowych” z klasy 25 porozumienia nicejskiego '°.

20. Pismem z dnia 5 kwietnia 2006 r. New Yorker Jeans zwrdcila sie o dostarczenie przez Vallis
dowodu uzywania swojego znaku towarowego. OHIM wezwal Vallis do uczynienia tego najpdzniej
w dniu 6 czerwca 2006 r.

21. Pismem z dnia 6 czerwca 2006 r. Vallis przedlozyla nastepujace dowody: (i) zlozone pod przysiega
o$wiadczenie z dnia 1 czerwca 2006 r., (ii) rézne faktury oraz (iii) pewna liczbe fotografii. Pismem
z dnia 25 wrze$nia 2006 r. New Yorker Jeans zarzucila, ze dowody te (zwane dalej ,pierwsza seria
dowoddéw”) byly niewystarczajace dla celéw wykazania rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego.

22. Pismem z dnia 14 listopada 2006 r. OHIM wezwatl Vallis do ustosunkowania si¢ do tego zarzutu
i przedstawienia uwag przed dniem 14 stycznia 2007 r.

23. Pismem z dnia 15 stycznia 2007 r."” Vallis przedstawita dalsze uwagi i dowody, w szczegdlnosci
katalogi z 2000, 2001 i 2003 r. (zwane dalej ,druga seria dowoddéw”).

15 — Porozumienie nicejskie dotyczace miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze
zmianami.

16 — Sprzeciw opieral si¢ na podstawach wymienionych w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 1
lit. a) i b) oraz art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009).

17 — Dzien 14 stycznia 2007 r. wypadal w niedziele; zgodnie z zasadg 72 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego nastapilo przediuzenie terminu do
nastepnego dnia. Zobacz pkt 29 zaskarzonego wyroku.
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24. W dniu 26 maja 2008 r."* Wydziat Sprzeciwéw OHIM uwzglednit sprzeciw w zakresie, w jakim
dotyczyl ,toreb, plecakow” z klasy 18 i wszystkich towaréw z klasy 25. Jego wniosek, zgodnie z ktérym
istnialo prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad, opieral sie miedzy innymi na katalogu z 2001 r.,
przedlozonym wraz z pismem z dnia 15 stycznia 2007 r. (i tym samym po dniu 6 czerwca 2006 r.).

25. W nastepstwie wniesionego przez New Yorker Jeans odwotania od tej decyzji w dniu 30 czerwca
2009 r. Izba Odwotawcza utrzymala w mocy decyzje Wydzialu Sprzeciwéw w odniesieniu do towaréw
z klasy 25, ale oddalita sprzeciw wobec ,toreb, plecakéow” z klasy 18. W szczegdlnosci stwierdzila ona,
ze Wydzial Sprzeciwéw nie popelnil btedu, uwzgledniajac druga serie dowodéw przedlozonych wraz
z pismem otrzymanym w dniu 15 stycznia 2007 r.

Wyrok Sadu
26. W skardze zlozonej w pierwszej instancji New Yorker Jeans zwrdcit sie do Sadu o:

— zmiane decyzji Izby Odwolawczej oraz stwierdzenie, ze odwolanie jest zasadne i Ze sprzeciw zostaje
oddalony dla towaréw z klasy 25;

— positkowo stwierdzenie niewazno$ci decyzji Izby Odwolawczej w zakresie, w jakim odwolanie
zostalo oddalone i w jakim odrzucenie wniosku o rejestracje towaréw z klasy 25 zostalo utrzymane
W mocy; oraz

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania, w tym poniesionymi przez skarzaca w ramach
postepowania przed Izba Odwolawcza.

27. New Yorker Jeans podniosta cztery zarzuty dotyczace naruszenia:
— art. 42 ust. 2 i 3 oraz art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, a takze zasady 22 ust. 2 zdanie
drugie rozporzadzenia wykonawczego, w zakresie w jakim Izba Odwotawcza dokonala blednej

oceny dowodow;

— art. 75 rozporzadzenia Rady nr 207/2009, poniewaz Izba Odwotawcza nie przedstawita uzasadnienia
umozliwiajacego skarzacej zrozumienie, dlaczego zostaly uwzglednione dodatkowe dowody;

— art. 42 ust. 2, 3 i 5 oraz art. 15 ust. 1 akapit pierwszy i art. 15 ust. 1 akapit drugi lit. a)
rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz Izba Odwolawcza stwierdzila, Ze mialo miejsce rzeczywiste
uzywanie, opierajac si¢ na dowodach (przedlozonych w terminie lub po jego uplywie), ktére nie
wystarczaly do wykazania charakteru i zakresu uzywania; oraz

— art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz Izba Odwolawcza blednie ocenila
prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad.

28. W dniu 29 wrzesnia 2011 r. Sad oddalil skarge jako bezzasadng i obcigzyl New Yorker Jeans
kosztami postepowania.

29. Whniesione przez New Yorker Jeans odwolanie dotyczy tylko tej czesci wyroku, w ktérej Sad
rozwazal druga serie dowodéw przedlozonych wraz z pismem z dnia 15 stycznia 2007 r.

18 — Zauwazytam jednakze, ze Izba Odwolawcza odnosi si¢ do decyzji Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 26 marca 2008 r.
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30. W pkt 23 i 24 zaskarzonego wyroku Sad strescil orzecznictwo dotyczace uprawnien
dyskrecjonalnych OHIM w zakresie uwzgledniania okolicznosci faktycznych i dowoddéw
przedstawianych po uplywie odpowiedniego terminu:

»23  Z brzmienia art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, ze co do zasady i z zastrzezeniem
odmiennych przepiséw mozliwe jest przedstawienie okolicznosci faktycznych i dowodéw przez
strony po uplywie terminéw, ktérym podlega ich przedstawienie zgodnie z przepisami
rozporzadzenia nr 207/2009, oraz ze w zaden sposéb nie zabrania sie OHIM uwzglednienia
przywolanych czy przedstawionych z opdznieniem okolicznosci faktycznych i dowodéw (zob.
podobnie ww. wyrok OHIM przeciwko Kaul, pkt 42; ww. wyrok w sprawie CORPO livre[" ],
pkt 44).

24 Stworzona stronom postepowania przed OHIM mozliwo$¢ przedstawienia okoliczno$ci
faktycznych i dowodéw po uplywie wyznaczonych do tego termindéw nie istnieje bezwarunkowo,
ale podlega warunkowi, ze nie istnieje przepis odmienny. Dopiero jezeli ta przestanka zostanie
spelniona, OHIM dysponuje zakresem swobodnego uznania przyznanym mu przez Trybunatl
w drodze wykladni art. 76 ust. 2 rozporzadzenia 207/2009 (ww. wyrok w sprawie CORPO livre,
pkt 47)”.

31. W pkt 25 i 26 zaskarzonego wyroku Sad (posrednio) zastosowal rozstrzygniecie z ww. wyroku
Trybunalu w sprawie OHIM przeciwko Kaul do zasady 22 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego:

»25 Zasada 22 ust. 2 rozporzadzenia [wykonawczego] przewiduje, ze w przypadku gdy na mocy
art. 42 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009 strona wnoszaca sprzeciw musi dostarczy¢ dowod
rzeczywistego uzywania, OHIM wzywa te strone do przedstawienia wymaganego dowodu
w okre$lonym przez OHIM terminie. Zasada 22 ust. 2 zdanie drugie dodaje, ze jezeli strona
wnoszaca sprzeciw nie przedstawi tego dowodu przed uplywem terminu, OHIM odrzuca
sprzeciw.

26  Z drugiego zdania tego przepisu wynika, ze przedstawienie dowodéw uzywania wcze$niejszego
znaku towarowego po uplywie wyznaczonego do tego terminu co do =zasady skutkuje
odrzuceniem sprzeciwu, przy czym OHIM nie przystuguje w tym zakresie zaden zakres uznania.
Rzeczywiste uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego stanowi bowiem kwestie wstepna, ktéra
powinna zatem zostac rozstrzygnieta przed wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwu w $cistym
znaczeniu (ww. wyrok w sprawie CORPO livre, pkt 49)”.

32. Nastepnie w pkt 27-36 zaskarzonego wyroku Sad przedstawil powody, dla ktérych oddalit zarzut
skarzacej:

»27 [...] Sad orzekt takze, iz zasada 22 ust. 2 zdanie drugie rozporzadzenia [wykonawczego] nie moze
by¢ interpretowana w ten sposéb, ze zabrania ona przyjecia dowodéw uzupelniajacych, w sytuacji
gdy wyszly na jaw nowe okolicznosci, nawet jezeli te dowody sa przedstawione po uplywie tego
terminu (ww. wyroki: w sprawie HIPOVITONI[* ], pkt 56; w sprawie CORPO livre, pkt 50).

28 W niniejszej sprawie skarzaca zarzuca co do zasady, ze Izba Odwotawcza nieslusznie stwierdzila,
ze Wydzial Sprzeciwéw mogl zgodnie z prawem wzia¢ pod uwage katalogi, skoro zostaly one
przedlozone poza terminem wyznaczonym na przedstawienie dowodu rzeczywistego uzywania
wczedniejszego znaku towarowego. Takiej argumentacji nie mozna przyjac.

19 — Wyrok z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie T-86/05 K & L Ruppert Stiftung przeciwko OHIM - Lopes de Almeida Cunha i in. (CORPO
livre), Zb.Orz. s. 11-4923.

20 — Wyrok z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01 MFE Marienfelde przeciwko OHIM - Vétoquinol (HIPOVITON), Zb.Orz. s. 11-2787.
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W drugiej kolejnosci nalezy uzna¢, ze skoro interwenient przedlozyl w wyznaczonym terminie,
czyli w dniu 6 czerwca 2006 r., majace znaczenie dowody takie jak zlozone pod przysiega
o$wiadczenie, faktury i fotografie, nalezy uzna¢, ze dochowal on terminu przewidzianego
w zasadzie 22 ust. 2 zdanie drugie rozporzadzenia [wykonawczego]. Ponadto jest bezsporne, ze
w nastepstwie uwag skarzacej uznajacych te dowody za niewystarczajgce OHIM umozliwil
interwenientowi przedstawienie uwag do dnia 14 stycznia 2007 r. W tym kontekscie za§ dowody
towarzyszace uwagom interwenienta przedstawionym z dochowaniem tego terminu mogly zosta¢
uwzglednione przez Wydzial Sprzeciwéw.

Zasade 22 ust. 2 rozporzadzenia [wykonawczego] nalezy bowiem rozumie¢ w ten sposéb, ze nic
nie moze sta¢ na przeszkodzie uwzglednieniu dowodéw uzupelniajacych, ktére zostaja po prostu
dodane do innych dowodéw przedstawionych w wyznaczonym terminie, jezeli pierwotne dowody
nie sa nieistotne, ale zostaly zakwestionowane przez druga strone jako niewystarczajace. Takie
stwierdzenie, ktére w zadnym wypadku nie powoduje, ze wspomniana zasada jest zbedna, jest
tym bardziej trafne, Ze skarzaca nie naduzyla wyznaczonych terminéw poprzez umyslne
zastosowanie taktyk opézniajacych lub oczywiste niedbalstwo.

W niniejszym przypadku, skoro dowody przedstawione przez interwenienta poza terminem
wyznaczonym przez Wydzial Sprzeciwéw nie sa pierwszymi i jedynymi dowodami uzywania, ale
chodzi tu o dowody, ktére uzupelniaja istotne dowody przedlozone w wyznaczonym terminie,
okolicznos$¢, ze skarzaca zakwestionowala te dowody, byla wystarczajagca do uzasadnienia
przedstawienia przez interwenienta dodatkowych dowodéw wraz ze zlozeniem jego uwag.
Uwzglednienie tych dowodéw umozliwito Wydzialowi Sprzeciwéw, a nastepnie Izbie
Odwolawczej rozstrzygniecie w przedmiocie rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego na podstawie wszystkich majacych znaczenie okolicznosci faktycznych i dowoddéw.

W trzeciej kolejnosci stwierdzenie, zgodnie z ktérym Wydzial Sprzeciwéw mial jak najbardziej
podstawe do uwzglednienia katalogéw przediozonych w dniu 15 stycznia 2007 r., wydaje sie
ponadto zgodne z ogdlniejszym celem lezacym u podstaw postepowania w sprawie sprzeciwu,
w ramach ktérego to celu przepis art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 zostal
zinterpretowany w ten sposéb, ze dowody przedstawione nawet po uplywie terminu musza by¢
uwzglednienie, jezeli wydaja sie mie¢ znaczenie, a etap postepowania, na ktérym to nastepuje,
i okolicznosci, ktére temu towarzysza, nie stoja na przeszkodzie ich przedstawieniu.

Wynika z tego, ze pierwszy zarzut, dotyczacy naruszenia art. 42 ust. 2 i 3 oraz art. 76 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009, a takze zasady 22 wust. 2 zdanie drugie rozporzadzenia
[wykonawczego], nalezy oddali¢ jako bezzasadny”.

Streszczenie odwolania i zadania

33. Odwolanie opiera si¢ na jednym zarzucie dotyczacym tego, ze Sad naruszyt art. 42 ust. 2 i 3 oraz
art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, a takze zasade 22 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego,
przyjmujac, ze OHIM moze uwzgledni¢ dodatkowe dowody rzeczywistego uzywania przedlozone po
uplywie terminu wyznaczonego przez OHIM na przedstawienie wspomnianych dowodoéw.
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34. New Yorker Jeans wnosi do Trybunatu o uchylenie zaskarzonego wyroku, stwierdzenie niewazno$ci
decyzji Izby Odwotawczej z dnia 30 czerwca 2009 r. w zakresie, w jakim odwolanie zostalo oddalone
i utrzymane zostalo w mocy odrzucenie zgloszenia w odniesieniu do towaréw z klasy 25 lub,
positkowo, odestanie sprawy Sadowi do ponownego rozpoznania. Wnosi takze do Sadu o obcigzenie
OHIM kosztami postepowania w pierwszej instancji i postepowania odwolawczego.

35. OHIM podnosi, ze odwolanie w calosci jest bezzasadne, i wnosi do Trybunalu o obcigzenie
wnoszacej odwotanie kosztami.

Argumenty stron

36. New Yorker Jeans twierdzi, ze z lacznej lektury zasady 22 ust. 2, 3 i 4 rozporzadzenia
wykonawczego wynika, ze OHIM musi odrzuci¢ sprzeciw i nie przystluguja mu uprawnienia
dyskrecjonalne do podjecia innego rozstrzygniecia, jesli nie zostaly przedstawione odpowiednie
dowody co do miejsca, czasu, zakresu i charakteru uzywania znaku towarowego bedacego podstawa
sprzeciwu w terminie okreslonym w zasadzie 22 ust. 2 zdanie drugie (w niniejszym przypadku do dnia
6 czerwca 2006 r.). Odrzucenie to nie stawia niestusznie w mniej korzystnej sytuacji strony wnoszacej
sprzeciw, ktéra zdawala sobie sprawe, wnoszac sprzeciw, ze moze by¢ poproszona o udowodnienie
rzeczywistego uzywania znaku towarowego, na ktéry sie¢ powolala. Strona wnoszaca sprzeciw miata
zatem wystarczajaco duzo czasu na przygotowanie dowodéw i w razie potrzeby na zlozenie wniosku
o przedluzenie terminu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2. W tych okolicznosciach nie ma potrzeby
umozliwiania stronie wnoszacej sprzeciw przedlozenia drugiej serii dowodéw. Zasada 22 ust. 2 jest
zatem wyjatkiem od ogdlnej zasady ujetej w art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz od zasad
okreg§lonych w art. 41 ust. 1 oraz art. 74 zdanie drugie rozporzadzenia nr 207/2009%, a takze
zasady 20 ust. 4 rozporzadzenia wykonawczego.

37. Nawet jesli Trybunatl zgodzi si¢ z Sadem, ze druga seria dowodéw stanowi dopuszczalne dodatkowe
dowody, oraz uzna, Ze ma zastosowanie zasada 20 ust. 4 rozporzadzenia wykonawczego, New Yorker
Jeans podnosi, ze Sad dopuscit si¢ bledu, orzekajac, iz OHIM nie naduzyt swoich uprawnien
dyskrecjonalnych poprzez uwzglednienie tych dowodéw.

38. Zdaniem OHIM zasada 22 ust. 2 jest niejasna w odniesieniu do rozréznienia pomiedzy dowodami
nowymi a uzupelniajagcymi. Zdanie drugie przewiduje, ze Urzad musi odrzuci¢ sprzeciw, jesli strona
wnoszaca sprzeciw nie przedstawi ,tego dowodu” przed uplywem terminu. Obejmuje to przypadki,
gdy strona wnoszaca sprzeciw nie przedstawi w terminie niczego, ale nie odnosi sie to wyraznie do
przypadkéw, w ktérych co$ zostaje przedstawione jako ,ten dowdd”, ale jest to niewystarczajace.
Trybunal musi zatem stwierdzi¢, czy ten termin widniejacy w zasadzie 22 ust. 2 ma zastosowanie (i)
tylko do dowoddéw przedstawionych z opdznieniem i nowych (oraz ewentualnie takze do dowoddéw
przedstawionych w celu uzupelnienia pierwotnych dowoddéw, ktére byly w sposéb oczywisty
nieistotne, oczywiscie niepeine lub de minimis w odniesieniu do majacych znaczenie elementéw
uzywania — poniewaz w takich przypadkach strona, ktéra wnositlaby o danie jej drugiej szansy,
naruszylaby bezposrednio zasady szybkosci i skutecznosci postepowania); czy (ii) takze do dodatkowych
dowodéw, ktére choé uzupelniaja i usci$laja uprzednio przedstawiony material dowodowy, sa ,nowe”,
gdyz podnosza nowe okolicznosci faktyczne lub obejmuja argumenty, ktére nie byly uprzednio niczym
poparte. OHIM stoi na stanowisku, ze art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 stalby sie bezcelowy,
jesli dowody przedlozone po uplywie okreslonego terminu nigdy nie moglyby zosta¢ uwzglednione.
Ponadto odrzuca on twierdzenie, ze dodatkowe dowody powinny zosta¢ przyjete wylacznie, jesli
wskazuja na uzywanie, ktére zostalo juz udowodnione — gdyby pierwotne dowody byly wystarczajace
do udowodnienia rzeczywistego uzywania, nie byloby ani potrzeby, ani sensu przedstawiania
dodatkowych dowodéw.

21 — Odnosnie do tego konkretnego przepisu zob. przypis 42 ponize;.
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39. Obie strony zastanawiaja sie nad wplywem wykladni zasady 22 ust. 2 na tok postepowan w sprawie
sprzeciwu. New Yorker Jeans podnosi, ze nie mozna obchodzi¢ terminu, o ktérym mowa w zasadzie 22
ust. 2, poprzez wezwanie strony wnoszacej sprzeciw do przedstawienia dalszych uwag na podstawie
zasady 20 ust. 4. Gdyby umozliwi¢ stronie wnoszacej sprzeciw przedstawienie zaré6wno dowodoéw, jak
i uwag, zglaszajacy uczynilby rozsadniej, nie reagujac na niewystarczajace dowody przedlozone
w pierwotnie wyznaczonym terminie. Rezultat ten bylby sprzeczny z celem zasady 22 ust. 2 dazacym
do tego, by postepowanie w sprawie sprzeciwu bylo skuteczne i przewidywalne, a takze z zasada
pewnosci prawa i potrzeba sprawienia, by postepowanie bylo przejrzyste i uporzadkowane.

40. OHIM podnosi, ze zasada 22 ust. 2 jest szczegélnym wyrazem zasady ekonomii procesowej
w zakresie, w jakim wymaga, by badanie zostalo zakoniczone niezwlocznie, gdy jest jasne, ze sprzeciw
jest oczywiscie bezzasadny. Jednakze istnieja co najmniej pewne dowody uzywania, nie ma podstawy do
tego, by badanie zostalo zakonczone od razu. O dotychczas przestawionych dowodach musi zosta¢
powiadomiony zglaszajacy, tak aby moégl skorzysta¢é ze swojego prawa do obrony poprzez
ustosunkowanie si¢ do nich. Z tego wzgledu OHIM moze albo zapoczatkowaé nowa wymiane uwag
na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 (jak to uczynil w niniejszym przypadku), albo
podja¢ ostateczna decyzje co do istoty, roztrzasajac jednocze$nie kwestie wystarczajacego charakteru
dowoddw i podstawy materialne.

41. OHIM podnosi, ze dokonana przez Sad wykladnia jest poprawna i zgodna z zasadami wyrazonymi
w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul, gdyz:

— Trybunal odniést sie¢ w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul do mozliwosci przyjecia
dowodéw przedstawionych z opdznieniem jako ogélnej zasady proceduralnej; wykladni wszelkich
wyjatkow od tej zasady ogélnej nalezy zatem dokonywaé w sposéb zawezajacy;

— opodznione przedstawienie rzeczywistych dowodéw uzupelniajacych wydaje sie spelnia¢ kryteria
okreslone w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul;

— zachowanie mozliwosci przyjecia takich dowodéw uzupetniajacych wydaje sie blizsze duchowi ww.
wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul, w ktérym Trybunal opar! sie na zasadach pewnosci
prawnej i dobrej administracji; oraz

— w okoliczno$ciach takich jak rozpatrywane nie wydaje sig, ze istnieje nadrzedny powdd, dla ktérego
stronie wnoszacej sprzeciw nie nalezaloby zezwoli¢ na poparcie lub wyjasnienie pierwotnie
przedstawionych dowodéw poprzez przedlozenie materialéw uzupelniajacych po uplywie
pierwotnego terminu.

Ocena

Uwagi wstepne

42. Odwolanie zalezy w catosci od tego, czy Wydzialowi Sprzeciwéw OHIM przystuguja uprawnienia
dyskrecjonalne w zakresie uwzglednienia dowodéw rzeczywistego uzywania, ktére otrzymat po uptywie
wyznaczonego przez siebie pierwotnego terminu na przedstawienie tych dowodéw.

43. Na poparcie swojego jedynego zarzutu New Yorker Jeans podnosi trzy argumenty. Cze$ciowo
odpowiadaja one argumentom wysunietym na poparcie pierwszego zarzutu przed Sadem. Jej gléwny
argument dotyczy przedkladania dowodéw w celu udowodnienia rzeczywistego uzywania
w postepowaniu w sprawie sprzeciwu. Positkowo wnoszaca odwotanie podnosi, ze Sad blednie
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zakwalifikowal dodatkowe dowody. Gdyby Trybunal si¢ z tym nie zgodzil, New Yorker Jeans podnosi
kolejny argument dotyczacy stanowiska Sadu co do wykonywania uprawnienn dyskrecjonalnych
przystugujacych OHIM w odniesieniu do uwzglednienia tych dowoddéw. Kazdy z tych argumentéw
oméwie oddzielnie.

44. New Yorker Jeans zarzuca naruszenia rozporzadzenia nr 207/2009 i rozporzadzenia wykonawczego.
To drugie rozporzadzenie zawiera zasady, ktére sa niezbedne dla wykonania pierwszego®. Nie moze
zatem by¢ interpretowane w sposéb, ktory bylby sprzeczny z rozporzadzeniem nr 207/2009.

Uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzglednienia dowodow przediozonych w postepowaniu
w sprawie sprzeciwu po uplywie terminu wyznaczonego przez OHIM

45. Rozpatrywane odwotlanie dotyczy zagadnienia, czy OHIM, a w szczegdlnosci jego Wydziatowi
Sprzeciwéw, przystuguja uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzglednienia dowodéw
przedlozonych przez strone wnoszaca sprzeciw po uplywie wyznaczonego na to terminu w odpowiedzi
na wezwanie do przedstawienia w nowym terminie uwag co do zarzutu, ze dowody pierwotnie
przediozone sa nieodpowiednie®. Innymi stowy, czy wezwanie do odpowiedzi na uwagi zgtaszajacego
w przedmiocie sprzeciwu na podstawie zasad 20 ust. 4 (takie, jakie bylo zawarte w piSmie OHIM do
Vallis z dnia 14 listopada 2006 r.) daje stronie wnoszacej sprzeciw mozliwo$¢ przedstawienia w celu
uzupetnienia juz przedstawionych dowodéw dodatkowych dowodéw, ktére OHIM moze nastepnie
wzia¢ pod uwage przy rozpatrywaniu sprzeciwu? To pytanie jest postawione w kontekscie sprzeciwu,
bedacym postepowaniem przedrejestracyjnym, w toku ktérego wlasciciel wspdlnotowego znaku
towarowego ma prawo sprzeciwi¢ sie ze wzgledu na podstawy wymienione w art. 8 rozporzadzenia
nr 207/2009 rejestracji nowego wspdlnotowego znaku towarowego po opublikowaniu zgloszenia.
W ramach tego postepowania rozstrzygane sa konflikty dotyczace znakéw towarowych, a rejestracja
znaku towarowego zostaje odlozona lub ewentualnie odrzucona®. Ma ono na celu upewnienie si¢
(z gory), ze znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, jesli nie powinien; jest to skuteczniejsze niz
rozwigzywanie problemu po rejestracji (z dotu) poprzez stwierdzenie niewazno$ci lub w ramach
postepowania w sprawie naruszenia prawa do znaku. Zapewnia ono takze, ze konsumenci nie sa
w miedzyczasie wprowadzani w blad.

46. Moim zdaniem rozporzadzenie nr 207/2009 umozliwia Wydzialowi Sprzeciwéw uwzglednienie
takich dodatkowych dowodéw.

47. Moje stanowisko opiera sie na zasadach wyrazonych w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko
Kaul.

48. Pierwsza zasada jest zasada paralelizmu kompetencji izby odwotawczej i kompetencji wydzialu
OHIM, ktéry wydal zakwestionowana decyzje. W ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul
Trybunat ustalil, ze z art. 62 ust. 2 i art. 78 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, iz izba odwotawcza,
do ktérej zwrdcono sie o przeprowadzenie nowej i pelnej kontroli zasadnosci sprzeciwu, ,wzywa
strony — tak czesto, jak to jest konieczne — do przedstawienia uwag dotyczacych materialéw przez nia
im przekazanych i ze moze ona réwniez podja¢ decyzje w przedmiocie srodkéw dowodowych, wéréd
ktérych figuruje przedstawienie okolicznoéci faktycznych i dowodéw””. Co do zasady izba

22 — Zobacz: motyw piaty rozporzadzenia wykonawczego; art. 162 oraz motyw 19 rozporzadzenia nr 207/2009.
23 — Zobacz pkt 23, 24 powyzej.

24 — Zobacz takze pkt 49 ponizej.

25 — Wyzej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 57, 58.
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odwolawcza moze zatem skorzysta¢ z uprawnienn w ramach kompetencji Wydzialu Sprzeciwéw, ktéry
byl odpowiedzialny za wydanie zaskarzonej decyzji**. Nie postugujac sie wyraznie tym
sformutowaniem, Trybunal przyjal zatem pojecie ciaglosci funkcjonalnej w ramach OHIM pomiedzy
wydzialami orzekajacymi w pierwszej instancji a izba odwotawcza.

49. Druga zasada stanowi, ze OHIM przystuguja uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzglednienia
okolicznosci faktycznych i dowodéw przedstawionych po uplywie wyznaczonego terminu, chyba ze
jaki§ przepis (wyraznie lub w wyniku koniecznego dorozumienia) wyklucza takie uprawnienia.
Trybunal stwierdzit w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul, Ze ,zasadniczo i z zastrzezeniem
odmiennych przepiséw mozliwe jest przedstawienie okolicznosci faktycznych i dowodéw przez strony
po uplywie terminéw, ktérym podlega ich przedstawienie zgodnie z przepisami rozporzadzenia
nr 40/94”%. Stwierdzenia tego dokonano w kontekscie postepowania w sprawie sprzeciwu, ale byto
ono oparte na brzemieniu przepisu obecnie ujetego w art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 —
ktéry stanowi cze$¢ przepiséw proceduralnych majacych ogdlne zastosowanie — oraz na wzgledach
pewnosci prawa i dobrej administracji®®. Ta wyktadnia art. 76 ust. 2 mogla ,przynajmniej
w odniesieniu do postepowania w sprawie sprzeciwu przyczyni¢ sie do unikniecia tego, by znaki
towarowe, ktorych uzywanie mogloby zosta¢ pomyslnie zakwestionowane w drodze skargi

o stwierdzenie niewaznosci czy powddztwa wzajemnego, staly sie przedmiotem rejestracji””.

50. Nalezy zatem przyja¢ za punkt wyjscia, ze OHIM w zwyklych okolicznosciach przystuguja
uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzglednienia dowodéw, ktére zostaly przedstawione po
uplywie wyznaczonego przez niego terminu.

51. Zasada 22 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego jest widocznym wyjatkiem od tej zasady ogdlnej
w zakresie, w jakim zdanie drugie tego przepisu stanowi, ze ,[jlezeli strona wnoszaca sprzeciw nie
przedstawi tego dowodu przed uplywem terminu, Urzad odrzuca sprzeciw”®. Sformulowanie to zdaje
sie takze potwierdza¢ norme art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

52. W jakich okolicznosciach wyjatek ten wyklucza przystugujace OHIM uprawnienia dyskrecjonalne
w zakresie uwzglednienia drugiej serii dowoddéw przedstawionych w odpowiedzi na argument
zglaszajacego znak towarowy, zgodnie z ktérym pierwsza seria dowodéw jest niewystarczajaca do
wykazania rzeczywistego uzywania znaku towarowego?

53. Zasada 22 wykonuje art. 42 rozporzadzenia nr 207/2009. Oba te przepisy okreslaja w szczegélnosci
procedure, ktérej nalezy przestrzegaé, gdy zglaszajacy znak towarowy zada, by strona wnoszaca
sprzeciw udowodnila rzeczywiste uzywanie swojego znaku towarowego. Odniesienie do ,Urzedu”

w zasadzie 22 ust. 2 dotyczy zatem Wydziatu Sprzeciwéw*'.

26 — Wyzej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 56. Zobacz takze art. 64 rozporzadzenia nr 207/2009.
27 — Wyzej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 42.

28 — Wyzej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 42, 43, 47, 48.

29 — Wyzej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 48.

30 — Zaznaczenie dodane.

31 — Zgodnie z art. 132 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 ,[w]ydzial sprzeciwéw odpowiedzialny jest za podejmowanie decyzji w sprawie
sprzeciwu wobec wniosku o rejestracje wspdélnotowego znaku towarowego”.
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54. Procedura okre$lona w art. 42 rozporzadzenia nr 207/2009 jest nastepujaca. Po stwierdzeniu
dopuszczalnosci sprzeciwu przez Wydzial Sprzeciwéw rozpoczyna sie postepowanie inter partes
i w tym kontekscie na wniosek zglaszajacego strona wnoszaca sprzeciw musi przedstawi¢ dowdd
rzeczywistego uzywania wcze$niejszego wspdlnotowego (lub krajowego)® znaku towarowego, ktéry
jest przytoczony jako uzasadnienie jej sprzeciwu, lub podnie$¢, ze istnieja usprawiedliwione powody
nieuzywania znaku®. Artykul 42 ust. 2 zdanie drugie stanowi, ze ,wobec braku takiego dowodu”
OHIM musi odrzuci¢ sprzeciw.

55. Artykul 42 ust. 2 nalezy czyta¢ wraz z zasadami 20 i 22 rozporzadzenia wykonawczego. Pierwsza
z tych zasad dotyczy rozpatrywania sprzeciwu, a druga dotyczy w szczegdlnosci dowodu uzywania
w toku takiego postepowania. Obie zasady oferuja dodatkowy wglad w organizacje postepowania
w sprawie sprzeciwu, gdy wniesiono o przedstawienie takiego dowodu. Zgodnie z tymi zasadami
OHIM musi powiadomi¢ zglaszajacego o wniesieniu sprzeciwu i wezwa¢ go do przedstawienia uwag
w terminie wyznaczonym przez OHIM™. Jest to takze termin, w ktérym zglaszajacy moze wnie$é
o przedstawienie dowodu uzywania®, ale nie jest konieczne sporzadzenie tego wniosku wraz
z wniesieniem uwag dotyczacych sprzeciwu ™.

56. W nastepstwie takiego wniosku OHIM musi wezwacé strone wnoszaca sprzeciw do dostarczenia
dowodu w wyznaczonym przez siebie terminie®. Zasada 22 ust. 3 uscisla, Ze strona wnoszaca sprzeciw
ma przedstawi¢ ,wskazania oraz dowody majace na celu udowodnienie uzywania”. Zatem strona
wnoszaca sprzeciw musi przedstawi¢ wskazania miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru uzywania
znaku towarowego oraz przedlozy¢ dowody na poparcie tych wskazari*. Dowody ograniczaja sie co do
zasady do przedlozenia dokumentéw i przedmiotéw majacych znaczenie dowodowe, jakie zostaly
wymienione w zasadzie 22 ust. 4.

57. Jesli ,taki dowdd” nie zostanie przedstawiony w terminie, zasada 22 ust. 2 stanowi, ze OHIM musi
odrzuci¢ sprzeciw. Jak juz stwierdzitam®, w ten sposéb zostaje potwierdzony art. 42 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009.

58. Jednakze bez wzgledu na to, czy dowody te zostaly przedtozone w wyznaczonym terminie, czy tez
nie, jasne jest, ze postgpowanie w sprawie sprzeciwu moze toczy¢ sie nadal po uplywie tego terminu.

59. I tak art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 nakazuje OHIM przy rozpatrywaniu sprzeciwu
wzywac strony, tak czesto jak to jest konieczne, do przedstawienia uwag w terminie wyznaczonym
przez OHIM. Zostaje to potwierdzone przez zasade 20 ust. 4 rozporzadzenia wykonawczego, ktéry
stanowi, ze OHIM, jesli uzna to za konieczne, wzywa strone wnoszaca sprzeciw do ,odpowiedzi” na
uwagi zglaszajacego.

32 — Jesli sprzeciw opiera si¢ na wcze$niejszym krajowym znaku towarowym, art. 42 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, ze ,uzywanie we
Wspélnocie” w art. 42 ust. 2 wspomnianego rozporzadzenia zostaje zastgpione ,uzywaniem w panstwie czlonkowskim, w ktérym
wczesniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony”.

33 — Artykut 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.
34 — Zasada 20 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego.
35 — Zasada 22 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego.
36 — Zasada 22 ust. 5 rozporzadzenia wykonawczego.
37 — Zasada 22 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego.
38 — Zasada 22 ust. 3 rozporzadzenia wykonawczego.
39 — Zasada 22 ust. 4 rozporzadzenia wykonawczego.
40 — Zobacz pkt 51 powyzej.
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60. Gdy strona wnoszaca sprzeciw przedstawia dokumenty w celu wykazania rzeczywistego uzywania,
zasady rzetelnego procesu i prawa do obrony wydaja sie wymaga¢, by OHIM wezwal zglaszajacego do
ustosunkowania sie do tych dowodéw™. W przeciwnym wypadku OHIM moglby zaja¢ stanowisko co
do dowodéw, w odniesieniu do ktérych zglaszajacy nie mial mozliwosci przedstawienia uwag. Byloby
to sprzeczne z art. 75 zdanie drugie rozporzadzenia nr 207/2009. Zasada 20 ust. 2 i 4 takze
potwierdza, ze kazdej stronie musi kolejno przystugiwaé prawo do odpowiedzi.

61. Moim zdaniem art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 wymaga takze, by OHIM, przestrzegajac
prawa do obrony, udzielit réwnowaznego prawa do odpowiedzi stronie wnoszacej sprzeciw, gdy
zglaszajacy znak towarowy ustosunkowal sie¢ do przedozonych dowodoéw, jesli jest to ,konieczne”
w okolicznosciach danego przypadku.

62. W tym kontekscie staje sie jasne, ze zasada 22 ust. 2 zdanie drugie rozporzadzenia wykonawczego
moze mie¢ zastosowanie tylko do jednego szczegdlnego etapu tego postepowania, mianowicie do
uplywu terminu do przedstawienia dowodu uzywania na (pierwotne) wezwanie przez OHIM
w nastepstwie pierwszej odpowiedzi zglaszajacego na sprzeciw. Jesli strona wnoszaca sprzeciw nie
przedlozy zadnych dowodéw w tym wzgledzie, Wydzial Sprzeciwéw musi odrzuci¢ sprzeciw. Nie
przystuguja mu uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzglednienia dowodéw, ktére moga byc
przedlozone pdzniej (w jakichkolwiek okolicznosciach). Zatem, jesli strona wnoszaca sprzeciw nie
odpowie w terminie na (pierwotny) wniosek o udowodnienie rzeczywistego uzywania wcze$niejszego
znaku towarowego, musi ponie$¢ tego konsekwencje.

63. Odmiennie niz New Yorker Jeans nie uwazam, by zasada 22 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego,
interpretowana w ten sposéb, byta faktycznie wyjatkiem albo od przepisu art. 42 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009 albo od zasady 20 ust. 4 rozporzadzenia wykonawczego®. Dwa ostatnie przepisy
wymagaja, by OHIM wezwal strony do przedstawienia uwag, tak aby mogly one skorzysta¢ ze swojego
prawa do odpowiedzi. Natomiast zasada 22 ust. 2 dotyczy konsekwencji, jakie OHIM musi wyciagnac
z braku przedstawienia w terminie jakichkolwiek dowodéw majacych na celu wykazanie rzeczywistego
uzywania.

64. Moim zdaniem zasada 22 ust. 2 nie moze by¢ interpretowana w szerszy sposéb.

65. Jedli strona wnoszaca sprzeciw przedstawila w dobrej wierze wiarygodne dowody, aby wykazaé
rzeczywiste uzywanie swojego znaku towarowego, nie jest juz prawda, Ze strona ta ,nie przedstawi|la]
tego dowodu”. Wyjatek od ogdlnej zasady ujetej w art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 nie ma
zatem dluzej zastosowania. Jesli zglaszajacy na wezwanie do ustosunkowania sie do przedlozonych
dowoddéw (zasada 20 ust. 2) odpowie, Zze sa one niewystarczajace dla celéw wykazania rzeczywistego
uzywania, a odpowiedZ ta zostanie przekazania stronie wnoszacej sprzeciw, najbardziej logiczna
reakcja bedzie préba przestawienia dodatkowych dowodéw. W przeciwnym razie wymianie uwag grozi
przerodzenie si¢ w zwykla utarczke stowna typu: ,Moje pierwotne dowody byly wystarczajace!”, ,Nie,
nie byly!”, ,Tak, byly!”.

66. Gdyby zasade 22 ust. 2 interpretowaé w sposdéb szerszy, wydaje sig, ze brak jest jakiegokolwiek
powodu logicznego, by nie mialaby ona stosowac sie takze do innych pézniejszych terminéw, ktdre
moga by¢ wyznaczane przez Wydzial Sprzeciwéw zgodnie z rozporzadzeniem. Oznaczaloby to, ze
OHIM nie méglby wezwaé stron na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 do
przedstawienia dowodéw wraz z uwagami; a strona wnoszaca sprzecie nie moglaby przedlozy¢

41 — Zobacz art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009.

42 — Nie zgadzam si¢ z New Yorker Jeans, ze zasada 22 ust. 2 stanowi ogdlny wyjatek od przepisu art. 74 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 207/2009. W tym wzgledzie moge stwierdzi¢ krétko: przepis ten nie zawiera drugiego zdania i dotyczy podstaw uniewaznienia
wspolnotowych znakéw wspoélnych. Z tego wzgledu nie ma znaczenia dla rozpatrywanego odwolania. Jesli New Yorker Jeans zamierzala si¢
odnie$¢ do art. 75 zdanie drugie rozporzadzenia nr 207/2009, przedstawila niewystarczajaca argumentacje na poparcie tego stanowiska.

14 ECLIL:EU:C:2013:326



OPINIA E. SHARPSTON - SPRAWA C-621/11 P P

dalszych dowodéw w ramach odpowiedzi na wezwanie na podstawie zasady 20 ust. 4. Gdyby mialo by¢
przeprowadzone postepowanie ustne, Wydzial Sprzeciwéw takze musialby sie powstrzymac¢ od
wysluchania i wezwania do przestawienia dalszych dowodéw. Nie mialby zatem uprawnien
przewidzianych w zasadzie 57 rozporzadzenia wykonawczego *.

67. Nie byloby takze spdjne z zasada skutecznosci postepowania i pojeciem paralelizmu wyrazonym
przez Trybunal w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul* umozliwienie Izbie Odwotawczej
uwzglednienie niektérych rodzajéow dowoddéw przedlozonych po uplywie wyznaczonego terminu,
gdyby Wydzial Sprzeciwéw nie moégl tego uczynié. Oznaczaloby to, ze gdyby Wydzial Sprzeciwéw
wykluczyl dowody przedstawione przez strone wnoszaca sprzeciw w odpowiedzi na zarzuty
zglaszajacego dotyczace niewystarczajacego charakteru dowodéw, zmuszona bylaby ona do wniesienia
odwotania przeciwko oddaleniu sprzeciwu ze wzgledu na nieprzedstawienie wystarczajacego dowodu
rzeczywistego uzywania. W ramach postepowania odwolawczego izbie odwolawczej przystugiwalyby
uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzglednienia tych samych dowodéw. (W ramach odwotan od
decyzji Wydzialu Sprzeciwéw izbie odwotawczej przystuguja takie uprawnienia dyskrecjonalne
w odniesieniu do dodatkowych lub uzupetniajacych okolicznosci faktycznych i dowodéw™. Zasady 22
ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego w sposob oczywisty nie mozna interpretowac jako wylaczajacej
takie uprawnienia dyskrecjonalne). Gdyby strona wnoszaca sprzeciw nie wniosta odwotania, musiataby
poczeka¢ na zarejestrowanie znaku towarowego, a nastepnie wszcza¢ postepowanie w sprawie
uniewaznienia. W moim odczuciu taka wyktadnia jest malo sensowna.

68. Zaproponowana przeze mnie wykladnia zasady 22 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego nie
uniemozliwia OHIM oddalenia sprzeciwu z powodu braku dowodu rzeczywistego uzywania, jesli
strona wnoszgca sprzeciw przedstawi dowody, ktére sa w sposdb oczywisty niekompletne lub
nieistotne badz ktére dotycza nieistotnych okolicznosci faktycznych. W takich okoliczno$ciach
Wydzialowi Sprzeciwéw przystuguja uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie nieuwzgledniania dalszych
dowodéw. Z drugiej strony, jesli (na przyktad) zglaszajacy podnosi, ze dowody sa w sposéb oczywisty
niekompletne lub wyraznie nieistotne, gdy jest jasne, iz tak nie jest, moze nie zachodzi¢ konieczno$¢
wezwania przez Urzad strony wnoszacej sprzeciw do odpowiedzi na podstawie zasady 20 ust. 4.
Zwykle przedstawienie uwag zglaszajacego jest zatem kwestia proceduralna. Jako taka, okolicznos¢ ta
nie ma zwigzku z oceng sprzeciwu, tacznie ze wstepna kwestia dowodu uzywania.

69. Jesli, jak w niniejszym przypadku, zgtaszajacy podnosi, ze dowody nie sa wystarczajace (przy czym
najwyrazniej nie twierdzi, ze sa one nieistotne), OHIM bedzie mie¢ zasadna podstawe do wezwania
strony wnoszacej sprzeciw do odpowiedzi zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009
i zasada 20 ust. 4 rozporzadzenia wykonawczego. W istocie, jesli Wydzial Sprzeciwéw ma przedstawi¢
uzasadnienie swojej decyzji, jak wymaga tego art. 75 rozporzadzenia nr 207/2009, musi odnies$¢ sie do
argumentu zglaszajacego dotyczacego podnoszonego niewystarczajacego charakteru przedstawionych
dowodéw i dokonac oceny tych dowoddéw. W wiekszosci przypadkéw bedzie to wymaga¢ od OHIM
wystuchania strony wnoszacej sprzeciw przed podjeciem tej decyzji.

70. Na tym etapie OHIM przystuguja uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzglednienia dowodéw,
na przyklad na poparcie argumentéw podwazajacych zarzut, ze pierwotnie przedstawione dowody byly
niewystarczajace, lub wzmacniajacych istniejace dowody i wspierajacych okolicznosci faktyczne juz
podniesione w pierwotnych uwagach strony wnoszacej sprzeciw.

71. W tym kontekscie stwierdzam, ze Sad stusznie przyjal, ze Wydzial Sprzeciwéw moze rozwazy¢
dodatkowe dowody rzeczywistego uzywania przedlozone po uplywie wyznaczonego przez siebie
terminu.

43 — Zasada 57 rozporzadzenia wykonawczego okre$la reguly dotyczace zbierania dowodéw przez OHIM w toku postepowania ustnego.

44 — Zobacz pkt 48, 49 powyzej.

45 — Zobacz zasada 50 ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia wykonawczego. Zobacz pkt 62—-66 mojej opinii w sprawach polaczonych Rintisch
przeciwko OHIM, ktéra takze zostaje przedstawiona dzisiaj.
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Wykonanie uprawnien dyskrecjonalnych w zakresie uwzglednienia drugiej serii dowodow przedtozonych
po uplywie terminu wyznaczonego przez OHIM w postepowaniu w sprawie sprzeciwu

72. Uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzglednienia drugiej serii dowodéw przedlozonych po
uplywie pierwotnego terminu wyznaczonego przez OHIM w postepowaniu w sprawie sprzeciwu moga
by¢ szerokie, ale ich wykonanie nie jest ani nieograniczone, ani wolne od kontroli sadowej. Jak nalezy
traktowa¢ dowody, ktére zostaly przedstawione ,z opdznieniem”, w tym rozumieniu, ze mogly byly,
ale nie zostaly przedstawione wcze$niej?

73. W ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul Trybunal wyjasnil, w jaki sposéb wykonywanie
tych uprawnien jest ograniczone: ,[t]Jakie uwzglednienie okolicznosci faktycznych i dowoddéw przez
OHIM [...] moze w szczegé6lnosci znajdowaé uzasadnienie w tym, ze z jednej strony przedstawione
z opdznieniem dowody moga na pierwszy rzut oka mie¢ faktyczne znaczenie dla loséw rozstrzyganego
przezen sprzeciwu, a z drugiej strony stadium postepowania, w ktérym ma miejsce takie opdznione
przedstawienie, i okolicznoéci z nim zwigzane nie stoja na przeszkodzie temu uwzglednieniu”*. Bez
wzgledu na sposéb, w jaki te uprawnienia sa wykonywane, OHIM musi uzasadni¢ swoja decyzje

dotyczaca uwzglednienia lub nieuwzglednienia takich okolicznosci faktycznych i dowodéw ™.

74. New Yorker Jeans niestusznie zatem podnosi, ze zawezajaca wykladnia zasady 22 ust. 2
rozporzadzenia wykonawczego bedzie oznaczal, iz zwykle przedstawienie przez zglaszajacego znak
towarowy uwag co do niewystarczajacego charakteru pierwotnie przedlozonych dowoddéw zawsze
bedzie uzasadnialo uwzglednienie przez Wydzial Sprzeciwéw dowodéw przedlozonych po uplywie
pierwotnie wyznaczonego terminu.

75. Jesli Wydzial Sprzeciwéw postanowi o wykonaniu swoich uprawnienn poprzez uwzglednienie
okolicznosci faktycznych i dowodéw przestawionych po uplywie pierwotnie wyznaczonego terminu,
musi nastepnie wyjasni¢ w swojej decyzji: (i) czy material dowodowy ma na pierwszy rzut oka
znaczenie dla decyzji OHIM w przedmiocie sprzeciwu, (ii) na jakiem etapie postepowania dowody
zostaly przedstawione, (iii) okolicznosci zwiazane z tym przedstawieniem® oraz (iv) (moim zdaniem)
dlaczego w $wietle pkt (i)—(iii) OHIM uwaza za odpowiednie uwzglednienie tych dowodéw.

76. Uwazam, ze w niniejszym przypadku Sad stusznie ustalil, iz OHIM nie przekroczyl swoich
uprawnien dyskrecjonalnych.

77. W moim rozumieniu w pkt 30-36 zaskarzonego wyroku Sad nie dokonal rozréznienia
w przeprowadzanej przez siebie analizie pomiedzy istnieniem uprawnien dyskrecjonalnych a ich
wykonywaniem. W pkt 34 strescit udzielone przez Trybunal w ww. wyroku w sprawie OHIM
przeciwko Kaul wskazéwki dotyczace wykonywania uprawnienn dyskrecjonalnych. Jednakze
okolicznos¢, ze Sad ustrukturyzowal swoje rozumowanie w ten sposéb, nie czyni tego rozumowania
blednym.

78. Postepowanie w sprawie sprzeciwu ma na celu unikniecie konfliktéw dotyczacych znakéw
towarowych przed zarejestrowaniem nowego wspdlnotowego znaku towarowego. Przy ocenie kwestii
wstepnej, czy strona wnoszaca sprzeciw uzywala znaku towarowego, na ktéry sie¢ powoluje, OHIM
(a w szczegblnos$ci Wydzial Sprzeciwéw) musi dysponowaé wszystkimi dostepnymi okoliczno$ciami
faktycznymi i dowodami, aby moéc rozstrzygnaé, czy wczesniejszy znak towarowy byl rzeczywiscie
uzywany. Wydaje sie mi, ze dodatkowe dowody przedlozone w celu konwalidowania
niewystarczajacego charakteru juz przedlozonych dowodéw moga by¢ bardzo istotne dla wyniku
postepowania i dla umozliwienia OHIM dokonania pelnej kontroli sprzeciwu. W odniesieniu do
kwestii istotnosci Sad przyjal, ze Wydzial Sprzeciwéw moze uwzgledni¢ ,dowod[y] uzupelniajacle],

46 — Wyzej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 44.
47 — Wyzej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 43.
48 — Wyzej wymieniony w przypisie 3 wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 44.
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ktére zostaja po prostu dodane do innych dowodéw przedstawionych w wyznaczonym terminie, jezeli
pierwotne dowody nie sa nieistotne, ale zostaly zakwestionowane przez druga strone jako
niewystarczajace®”. W niniejszym przypadku dowody z drugiej serii ,nie sa pierwszymi i jedynymi
dowodami uzywania, lecz chodzi tu o dowody, ktére uzupelniaja istotne dowody przedlozone

w wyznaczonym terminie” .

79. Ponadto okolicznos¢, ze Wydzial Sprzeciwéw moze uwzgledni¢ takie dowody na wstepnym etapie
postepowania w sprawie sprzeciwu, oraz okolicznos¢, ze dowody sa przedkladane w celu odparcia uwag
zglaszajacego, uzasadniaja umozliwienie OHIM oparcia si¢ na tych dowodach. W tym wzgledzie Sad
mial takze wzglad dla calosciowej skuteczno$ci postepowania w sprawie sprzeciwu przed OHIM
w sposob zamierzony przez Trybunal w ust. 44 ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul. Zatem
Sad oparl si¢ na niezakwestionowanej okolicznosci, zgodnie z ktéra w nastepstwie uwag zglaszajacego
co do niewystarczajacego charakteru przediozonych dowodéw OHIM udzielit w swoim pi$mie z dnia
14 listopada 2006 r. stronie wnoszacej sprzeciw mozliwosci przedlozenia uwag. Wraz z uwagami
strona wnoszaca sprzeciw przedlozyla takze dowody. Zaréwno uwagi, jak i dowody zostaly
przedstawione z zachowaniem nowo wyznaczonego terminu.

80. Jak wskazuja zaré6wno New Yorker Jeans, jak i OHIM, strona wnoszaca sprzeciw nie moze
skorzysta¢ z tej drugiej tury uwag do przedlozenia dowoddw, ktérych przedstawienie pomineta, gdy
byla pierwotnie wezwana do wykazania rzeczywistego uzywania. Jesli potrzebowala wiecej czasu na
znalezienie, zebranie lub przygotowanie w inny sposéb tych dowodéw, mogla zwréci¢ sie
o przedluzenie terminu pierwotnie wyznaczonego przez OHIM przed jego uptywem®. Jesli nie udato
sie jej tego uczyni¢ terminowo, strona wnoszaca sprzeciw nie moze nastepnie konwalidowal tego
niedochowania wyznaczonego terminu poprzez przedlozenie dowodéw w pdzniejszym czasie. Jednakze
Sad odnidst sie do tego problemu, gdy wyraznie w pkt 31 zaskarzonego wyroku uznat za fakt, ze
sinterwenient nie naduzyl wyznaczonych terminéw poprzez umyslne zastosowanie taktyk
opozniajacych lub oczywiste niedbalstwo”. Ponadto uznal w pkt 33, ze ,[u]wzglednienie tych dowoddéw
umozliwilo Wydzialowi Sprzeciwéw, a nastepnie Izbie Odwolawczej rozstrzygniecie w przedmiocie
rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego na podstawie wszystkich majacych
znaczenie okolicznosci faktycznych i dowodéw”, co odpowiada dokonanemu przez Trybunal opisowi
sposobu oceny rzeczywistego uzywania .

81. W $wietle tych rozwazan uwazam, ze Sad nie popetnil bledu, utrzymujac w mocy decyzje Izby
Odwotawczej, zgodnie z ktéra Wydzial Sprzeciwéw stusznie uwzglednil dowody przedstawione wraz
z pismem z dnia 15 stycznia 2007 r. (druga seria dowodéw).

Koszty

82. Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postepowania — majacym na podstawie art. 184 § 1 tego samego
regulaminu zastosowanie do postepowania odwotawczego — kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. W niniejszym przypadku OHIM wniést o zasadzenie
kosztéw.

49 — Punkt 31 zaskarzonego wyroku.
50 — Punkt 33 zaskarzonego wyroku.

51 — Zasada 71 ust. 1 zdanie drugie rozporzadzenia wykonawczego przewiduje, ze ,[jlezeli okolicznosci to usprawiedliwiaja, termin moze zosta¢
przediuzony przez Urzad na wniosek przedstawiony przez zainteresowana strone przed uplywem wspomnianego terminu”.

52 — Zobacz wyrok z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie C-40/01 Ansul, Rec. s. I-2439, pkt 38.
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Wnioski
83. Z powyzszych wzgledéw uwazam, ze Sad nie popelnil btedu i tym samym proponuje Trybunalowi:
— oddalenie odwotania w calosci; oraz

— obciagzenie New Yorker Jeans kosztami poniesionymi przez OHIM.
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