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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
ELEANOR SHARPSTON
przedstawiona w dniu 16 maja 2013 r."

w sprawach od C-120/12 P do C-122/12 P

Bernhard Rintisch
przeciwko

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

Odwotanie — Wspdlnotowy znak towarowy — Sprzeciw — Dowody na istnienie i wazno$¢
wcze$niejszego znaku towarowego — Dowody i ttumaczenia przediozone po uplywie terminu
wyznaczonego przez OHIM — Uprawnienia dyskrecjonalne Izby Odwolawczej

1. Odwotlania wniesione w trzech niniejszych sprawach dotycza trzech wyrokéw Sadu Unii
Europejskiej, ktore zostaly wydane w tym samym dniu, sformulowane w podobny sposéb i oparte na
tej samej wykladni art. 74 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 40/94° oraz zasady 20 ust. 1 i zasady 50
ust. 1 rozporzadzenia (WE) nr 2868/95 (zwanego dalej ,rozporzadzeniem wykonawczym”)®.
Odwotania opieraja si¢ na tych samych dwdch zarzutach.

2. W kazdej sprawie ten sam wlasciciel znaku towarowego, B. Rintisch, wniésl sprzeciw wobec
rejestracji trzech réznych znakéw towarowych jako wspélnotowych znakéw towarowych na tej
podstawie, ze istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do okreslonych
znakéw, za ktérych wlasciciela B. Rintisch sie uwaza. W uzasadnieniu swojego sprzeciwu powotat sie
on miedzy innymi na wczesniejsze znaki niemieckie. W celu sprzeciwienia si¢ rejestracji B. Rintisch
musial takze wykaza¢ istnienie i wazno$¢ tych wczes$niejszych znakéw, jednak nie przedlozyt
Wydzialowi Sprzeciwéw Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (zwanego dalej ,OHIM” lub ,Urzedem”) w terminie okreslonym przez Urzad wszystkich
koniecznych dowodéw w tym zakresie wraz z tlumaczeniami wlasciwych dokumentéw na jezyk
postepowania, ktérym w kazdej sprawie byl jezyk angielski. W zwigzku z tym Wydzial Sprzeciwéw
odrzucit sprzeciwy. Odwolujac sie od tych decyzji, B. Rintisch przedlozyt dodatkowe dokumenty oraz
tlumaczenia dokumentacji dowodowej. W kazdej sprawie Izba Odwolawcza OHIM odméwila ich
uwzglednienia ze wzgledu na fakt, Ze nie dysponowala uprawnieniami dyskrecjonalnymi do uczynienia
tego. Sad oddalit skargi wniesione na decyzje Izby Odwolawczej.

1 — Jezyk oryginaltu: angielski.

2 — Rozporzadzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, s. 1, zwane dalej ,,rozporzadzeniem
nr 40/94”), ze zmianami, uchylono i zastapiono rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspoélnotowego
znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1, zwanym dalej ,rozporzadzeniem nr 207/2009”), jednak rozporzadzeniem obowigzujacym w czasie, gdy
B. Rintisch wnidst sprzeciwy i gdy zaistnialy inne istotne pézniejsze zdarzenia w trzech niniejszych sprawach, bylo rozporzadzenie nr 40/94.
W kazdym razie pod wzgledem materialnym rozporzadzenie nr 207/2009 tylko ujednolica rozporzadzenie nr 40/94 i zmiany do niego.
Postanowienia rozporzadzenia nr 40/94 rozpatrywane w niniejszych postepowaniach pozostaly niezmienione.

3 — Rozporzadzenie Komisji 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 Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, s. 4).
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3. W rozpatrywanych odwotaniach zwrécono si¢ do Trybunatu o rozpatrzenie, czy Sad blednie orzekt,
ze Izba Odwolawcza nie dysponuje uprawnieniami dyskrecjonalnymi w zakresie uwzglednienia
dowodéw na istnienie i wazno$¢ wczesniejszych znakéw, jak réwniez tlumaczen dokumentacji
dowodowej przedlozonych po uplywie terminu wyznaczonego przez Wydzial Sprzeciwéw.

Prawo Unii dotyczace znakéw towarowych
4. Artykul 42 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Sprzeciw”, stanowi:

»1. W terminie trzech miesiecy od daty opublikowania zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego
moze zostaé wniesiony sprzeciw wobec rejestracji wspdlnotowego 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”.

5. Artykul 74 wymienionego rozporzadzenia, 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, dowoddéw i argumentéw przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego
zado$¢uczynienia.

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

6. Rozporzadzenie wykonawcze ustanawia zasady, ktére sa niezbedne dla wykonania rozporzadzenia
nr 40/94°. Zasady te ,powinny zagwarantowa¢ plynne i sprawne dziatanie przed Urzedem procedur
dotyczacych znaku towarowego”®.

7. Zasada 18 rozporzadzenia wykonawczego opisuje wszczecie postepowania dotyczacego
dopuszczalnego sprzeciwu”:

»1.  Jezeli sprzeciw jest dopuszczalny zgodnie z zasada 17, Urzad powiadamia strony, ze postepowanie
w sprawie sprzeciwu uwaza sie za wszczete dwa miesiace po otrzymaniu powiadomienia [...].

[...]”.

— Artykut 8 wymienia wzgledne podstawy odmowy rejestracji.
Zobacz motyw piaty rozporzadzenia wykonawczego.
— Zobacz motyw szosty rozporzadzenia wykonawczego.

NN G
|

— Zasada 17 rozporzadzenia wykonawczego okresla przyczyny uznania sprzeciwu za niedopuszczalny. Obejmuja one: nieuiszczenie oplaty za
sprzeciw, wniesienie sprzeciwu po terminie, niepodanie podstaw wniesienia sprzeciwu, brak jasnego wskazania wcze$niejszego znaku
towarowego lub wczeéniejszego prawa, na podstawie ktérego sprzeciw jest wnoszony, nieprzedlozenie tlumaczenia wymaganego przez
zasade 16 ust. 1, niezgodno$¢ z postanowieniami zasady 15.
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8. Zgodnie z zasada 19 tego rozporzadzenia:

o1

Urzad daje stronie wnoszacej sprzeciw mozliwos¢ przedstawienia faktéw, dowodow
i argumentéw na poparcie sprzeciwu lub uzupelnienia faktéw, dowodéw i argumentéw, ktére
zostaly juz przedstawione zgodnie z zasada 15 ust. 3, w okres§lonym przez Urzad terminie |[...].

W okresie, o ktéorym mowa w ust. 1, strona wnoszaca sprzeciw przedkiada ponadto dowdd
istnienia, waznosci i zakresu ochrony jej wczes$niejszego znaku lub wcze$niejszego prawa oraz
dowdd jej uprawnienia do wniesienia tego sprzeciwu. W szczegdélnosci strona wnoszaca sprzeciw
przedstawia nastepujace dowody:

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

[...]

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

[...]

Informacje i dowody, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, przedstawia sie w jezyku postepowania lub
z zalaczonym tlumaczeniem. Tlumaczenie przedkiada si¢ w terminie ustalonym dla sktadania
dokumentu oryginalnego.

Urzad nie uwzglednia przedlozonych na pismie wnioskéw lub dokumentéw badz ich czesci, jesli
te dokumenty lub ich tlumaczenia na jezyk postepowania nie zostaly zlozone w terminie
wyznaczonym przez Urzad”.

9. Zasada 20 rozporzadzenia wykonawczego, zatytulowana ,Rozpatrywanie sprzeciwu”, stanowi:

n]-'

Jezeli do uptywu 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 rowniez swojego uprawnienia do wniesienia sprzeciwu, sprzeciw jest
odrzucany jako bezzasadny.

Jezeli sprzeciw nie zostanie odrzucony zgodnie z ust. 1, Urzad powiadamia 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 wyda¢ orzeczenie w sprawie
sprzeciwu, opierajac sie¢ 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.

8 — Zakladam, ze poczatek przywolywanego postanowienia oznacza: ,Jezeli przed uptywem terminu, o ktérym mowa w zasadzie 19 ust. 1”.
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5. Po dacie uznanej za poczatek postepowania w sprawie sprzeciwu zasade 18 ust. 2 i 3 stosuje sie
odpowiednio.
6. We wlasciwych przypadkach Urzad moze wezwac strony do ograniczenia swoich uwag do

konkretnych zagadnienr, w takim przypadku zezwalajac stronie na wniesienie innych uwag na
dalszym etapie postepowania. W zadnym wypadku Urzad nie ma obowiazku informowania stron
o tym, ktoére fakty lub dowody mogly by¢ lub nie zostaly przedstawione.

[...]".

10. Zasada 50 rozporzadzenia wykonawczego, zatytulowana ,Rozpatrywanie odwotania”, stanowi
w ust. 1 akapity pierwszy i trzeci:

»Jezeli nie postanowiono inaczej, przepisy odnoszace si¢ do postepowania przed instancja, ktéra wydata
decyzje, od ktérej wnosi sie odwotanie, stosuje sie mutatis mutandis do postepowania odwolawczego.

[...]

W przypadku gdy odwolanie dotyczy decyzji Wydzialu Sprzeciwdéw, izba ogranicza rozpatrywanie
odwolania do faktéw i dowodéw 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. 74 ust. 2
rozporzadzenia”.

Postepowania przed OHIM

Sprawa C-120/12 P

11. Spélka Bariatrix Europe Inc. SAS (zwana dalej ,Bariatrix”) wniosla w dniu 17 marca 2006 r.
o rejestracje znaku stownego ,PROTI SNACK” jako wspélnotowego znaku towarowego dla towaréw
z klas 5, 29 i 32 w rozumieniu porozumienia nicejskiego’.

12. W dniu 9 marca 2007 r. B. Rintisch wniést sprzeciw wobec rejestracji tego znaku w oparciu
o podstawe okreslona w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 (prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad odbiorcéw na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest
chroniony). Do wczes$niejszych znakéw, na ktérych opieral si¢ jego sprzeciw, nalezaly niemieckie
sfowne znaki towarowe ,PROTIPLUS” i ,PROTI” oraz niemiecki graficzny znak towarowy
»PROTIPOWER”.

13. W zwiazku z wzniesionym sprzeciwem B. Rintisch przedlozyl dokumenty w celu udowodnienia
istnienia i wazno$ci kazdego z tych wczes$niejszych znakéw. W szczegdlnosci przedlozyl on
Wydzialowi Sprzeciwéw nastepujace dokumenty: (i) $wiadectwa rejestracyjne wydane przez Deutsches
Patent- und Markenamt (niemiecki urzad ds. patentéw i znakéw towarowych, zwany dalej ,DPMA”)"
oraz (ii) wyciagi z rejestru on-line DPMA. Ponadto zostaly przedlozone tlumaczenia oryginalnych
$wiadectw rejestracyjnych na jezyk angielski, natomiast nie przedlozono analogicznych ttumaczen
wyciagéw z rejestru on-line.

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

10 — Wspomniane $wiadectwa rejestracji zostaly wydane w marcu 1996 r., w pazdzierniku 1996 r. i w marcu 1997 r.
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14. W dniu 26 kwietnia 2007 r. Wydzial Sprzeciwéw powiadomil B. Rintischa o dacie wszczecia
spornego etapu postepowania w sprawie sprzeciwu. Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, ze dla znakéw
towarowych zarejestrowanych ponad dziesie¢ lat wczesniej nalezy dostarczy¢ swiadectwo przedluzenia
rejestracji oraz ze istnienie i wazno$¢ wczesniejszych znakéw musza by¢ poparte dowodami w postaci
oficjalnych dokumentéw przetlumaczonych na jezyk postepowania. Jedliby takie dowody nie zostaly
przedlozone do dnia 27 sierpnia 2007 r., sprzeciw zostanie odrzucony zgodnie z zasada 20 ust. 1
rozporzadzenia wykonawczego bez rozpatrywania go co do istoty.

15. Niemal miesiagc po uplywie tego terminu, w dniu 25 wrzesnia 2007 r., B. Rintisch przedlozyl OHIM
nastepujace dokumenty dotyczace wczesniejszych znakéw towarowych: (i) wyciag z rejestru on-line
DPMA oraz (ii) o$wiadczenie z DPMA potwierdzajace przedluzenie rejestracji znakéw przed data
wniesienia sprzeciwu. Oprécz tego B. Rintisch przedlozyl tlumaczenie tego o$wiadczenia na jezyk
angielski.

16. W dniu 31 marca 2008 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucil sprzeciw, gdyz B. Rintisch w wyznaczonym
terminie nie wykazal istnienia i waznosci wczesniejszych znakéw, na ktérych opieral sie sprzeciw. Po
pierwsze, oryginalne $§wiadectwa rejestracyjne przedlozone wraz ze sprzeciwem byly niewystarczajace
do ustalenia aktualnej waznosci wcze$niejszych znakéw na dzien 27 sierpnia 2007 r., bedacy data
uplywu terminu wyznaczonego przez OHIM. Zgodnie z prawem niemieckim ochrona niemieckich
znakéw towarowych ustaje po uplywie okresu dziesieciu lat od daty zlozenia wniosku. Po drugie,
zgodnie z zasada 19 ust. 4 rozporzadzenia wykonawczego wyciagéw z rejestru on-line DPMA nie
mozna bylo uwzgledni¢ jako dowodéw dat przedluzenia waznosci wcze$niejszych znakéw, gdyz nie
zostaly one przetlumaczone na jezyk postepowania. Po trzecie, Wydzial Sprzeciwéw w oparciu
o zasade 20 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego odmoéwil uwzglednienia dokumentéw przedlozonych
w dniu 25 wrzesnia 2007 r., gdyz nie zostaly one przedlozone w wyznaczonym terminie.

17. W dniu 8 maja 2008 r. B. Rintisch wniést od tej decyzji odwotanie, zadajac, aby Izba Odwolawcza
odméwila rejestracji znaku ,PROTI SNACK” z uwagi na istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad. Bernhard Rintisch argumentowal, ze nieprzetlumaczone wyciagi z rejestru DPMA nie
wymagaja wyjasnien i stanowia wystarczajacy dowdd na co najmniej przedluzenie waznosci
wczeéniejszych znakéw ,,PROTIPLUS” i ,PROTI POWER”. Bernhard Rintisch ponownie przedlozyl
dokumenty, ktére wczesniej przedstawil Wydzialowi Sprzeciwéw w dniu 25 wrzesnia 2007 r., wraz
z ich tlumaczeniami i wnidést do Izby Odwotawczej o ich uwzglednienie.

18. W dniu 15 grudnia 2008 r. Izba Odwolawcza oddalita odwotanie, stwierdzajac, ze Wydzial
Sprzeciwéw prawidlowo orzekl przy zastosowaniu zasady 19 ust. 2-4 oraz zasady 20 ust. 1
rozporzadzenia wykonawczego, ze B. Rintisch nie przedstawil nalezytych dowoddéw istnienia
i waznosci wczesniejszych znakéw towarowych. Izba Odwolawcza potwierdzita tez zasadno$¢ decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw o nieuwzglednieniu $wiadectw rejestracyjnych (ze wzgledu na niewykazanie
przedluzenia wazno$ci znakéw) i wyciagdw z rejestru on-line DPMA (ze wzgledu na brak
tlumaczenia) przedlozonych w dniu 9 marca 2007 r. oraz dokumentéw przedlozonych w dniu
25 wrze$nia 2007 r. (ze wzgledu na ich przedlozenie po uplywie wyznaczonego terminu). Ponadto Izba
Odwotawcza stwierdzila, ze ani ona, ani Wydzial Sprzeciwéw nie posiadaja zgodnie z art. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94 uprawnien dyskrecjonalnych do uwzgledniania dokumentéw przedlozonych
po uplywie terminu wyznaczonego przez OHIM. Izba Odwotawcza dodala, ze nawet w przypadku
posiadania takich uprawnien nie skorzystalaby z nich na korzy$¢ B. Rintischa. Zglaszajacy ani nie
dzialal w sposéb niewlasciwy, ani tez nie przyczynil sie do przedlozenia przez B. Rintischa dowoddéw
po uplywie wyznaczonego terminu.

19. W dniu 13 lutego 2009 r. B. Rintisch wnidst skarge na te decyzje do Sadu.
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Sprawy C-121/12 P i C-122/12 P

20. Spolka Valfleuri Pates Alimentaires SA (zwana dalej ,Valfleuri”) w dniu 6 stycznia 2006 r. zlozyla
wniosek o rejestracje slownych znakéw towarowych ,PROTIVITAL” i ,PROTIACTIVE” jako
wspolnotowych znakéw towarowych w odniesieniu do towaréw z miedzy innymi klas 5, 29 i 30
porozumienia nicejskiego.

21. W dniu 24 pazdziernika 2006 r. B. Rintisch wnidsl sprzeciw wobec obu rejestracji na podstawie
okreslonej w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Jego sprzeciw byl skierowany przeciwko
towarom, ktoérych dotyczyly dokonane zgloszenia. Bernhard Rintisch opieral swoéj sprzeciw miedzy
innymi na wcze$niejszych niemieckich znakach towarowych, w tym stownych znakach towarowych
»,PROTI” i ,PROTIPLUS” oraz graficznym znaku towarowym ,PROTI POWER”.

22. W dniu 16 stycznia 2007 r. w celu udowodnienia istnienia i waznosci tych wcze$niejszych znakéw
B. Rintisch przedlozyl w kontekscie obu postepowan w sprawie sprzeciwu: (i) $wiadectwa rejestracyjne
DPMA oraz (ii) wyciagi z rejestru on-line DPMA. Dla kazdego ze znakéw B. Rintisch przedstawil
tlumaczenia na jezyk angielski, ktére jednak obejmowaly tylko swiadectwa rejestracyjne.

23. W dniu 23 stycznia 2007 r. Wydzial Sprzeciwéw powiadomil B. Rintischa o dacie wszczecia
spornego etapu postepowania w sprawie sprzeciwu dotyczacego rejestracji znaku ,PROVITAL”.
W dniu 13 marca 2007 r. Wydzial Sprzeciwéw dokonal podobnego powiadomienia w odniesieniu do
postepowania dotyczacego znaku ,PROTIACTIVE”. Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil wyraznie, ze
B. Rintisch musi udowodni¢ istnienie i wazno$¢ wczeéniejszych znakéw towarowych poprzez
przedlozenie oficjalnych dokumentéw przetlumaczonych na jezyk postepowania. Wydzial Sprzeciwéw
zalecit B. Rintischowi przedstawienie $§wiadectw przediuzenia waznosci dla znakéw zarejestrowanych
ponad dziesie¢ lat wczeéniej. Termin przedstawienia dowodéw zostal wyznaczony na dzien 4 czerwca
2007 r. dla postepowania w sprawie znaku ,PROVITAL” oraz na dzien 26 maja 2007 r. dla
postepowania w sprawie znaku ,PROTIACTIVE”. Wydzial Sprzeciwéw ostrzegt B. Rintischa, ze
w razie nieprzedlozenia odpowiednich dowodéw we wskazanych terminach odrzuci sprzeciwy bez
rozpatrywania ich co do istoty.

24. W dniu 19 wrze$nia 2007 r. w postepowaniu w sprawie znaku ,PROVITAL” oraz w dniu
24 wrzesnia 2007 r. w postepowaniu w sprawie znaku ,PROTIACTIVE” Wydzial Sprzeciwéw oddalil
sprzeciwy na tej podstawie, ze B. Rintisch we wskazanych terminach nie przedstawit dowodéw na
istnienie i wazno$§¢ praw do wczesdniejszych znakéw towarowych. Swiadectwa rejestracyjne
potwierdzaly pierwotna rejestracje wczesniejszych znakdéw, jednak nie wykazywaly ich aktualnej
wazno$ci na dzien, w ktérym uplywal termin wyznaczony przez Wydzial Sprzeciwéw. W istocie
z dokumentéw tych, rozpatrywanych osobno, wynikalo, ze znaki towarowe utracily waznos¢. Ponadto
Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, ze zgodnie z zasada 19 ust. 4 rozporzadzenia wykonawczego nie moze
on uwzglednia¢ wyciagéw z rejestru on-line DPMA jako dowodéw dat przedluzenia waznosci
wczesniejszych znakéw, gdyz nie przedstawiono ttumaczen tych wyciagéw na jezyk angielski.

25. W dniu 23 pazdziernika 2007 r. B. Rintisch wniést odwotania od obu decyzji i zwrdcil sie do Izby
Odwotawczej o odmowe rejestracji zgloszonych znakéw z uwagi na istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad. Wraz z odwotaniem B. Rintisch przedlozyl wyciagi z rejestru on-line DPMA
oraz o$wiadczenie DPMA, wraz z tlumaczeniem na jezyk angielski, stwierdzajace, ze waznos$¢
wczesniejszych znakéw zostala przedluzona przed dniem wniesienia sprzeciwu.

26. W dniach, odpowiednio, 21 stycznia i 3 lutego 2009 r. Izba Odwotawcza oddalita odwotania w obu
postepowaniach, stwierdzajac, ze Wydzial Sprzeciwéw prawidlowo oddalit sprzeciwy, gdyz B. Rintisch
w wyznaczonym terminie nie udowodnil istnienia i wazno$ci wcze$niejszych znakéw towarowych.
Swiadectwa rejestracyjne przedlozone w dniu 16 stycznia 2007 r. same w sobie byly niewystarczajace,
aby wykaza¢, ze wczesniejsze znaki towarowe posiadaly wazno$¢ w dniu, w ktérym zostal wniesiony
sprzeciw. Ponadto Wydzial Sprzeciwéw slusznie nie uwzglednil wyciagéw z rejestru on-line DPMA,
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gdyz nie zostaly one przetlumaczone na jezyk angielski. Wreszcie ani Wydzial Sprzeciwéw, ani sama
Izba Odwotawcza nie posiadaly uprawnienn dyskrecjonalnych do uwzgledniania dokumentéw
przedlozonych po terminie wyznaczonym przez OHIM. Zasada 20 ust. 1 rozporzadzenia
wykonawczego wyraznie stwierdza, ze w takich okoliczno$ciach skarge nalezy odrzuci¢. Nawet gdyby
Izba Odwotawcza dysponowala wspomnianymi uprawnieniami, nie skorzystalaby z nich na korzys¢
B. Rintischa, gdyz druga strona nie dzialala w sposéb niewlasciwy ani tez nie przyczynita sie do
przedlozenia dowodéw po uplywie wyznaczonego terminu.

Streszczenie wyrokow Sadu

Wyrok w sprawie T-62/09" (przedmiot odwolania w sprawie C-120/12 P)

27. Skarga na decyzje Izby Odwotawczej z dnia 15 grudnia 2009 r. zostata oparta na trzech zarzutach:
(i) naruszenia przez Wydzial Sprzeciwéw art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, (ii) naruszenia
przez Izbe Odwolawcza art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 i naduzycia wladzy oraz (iii) naruszenia
przez Izbe Odwolawcza art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

28. W dniu 16 grudnia 2011 r. Sad czesciowo odrzucil, a czesciowo oddalit skarge.

29. W pkt 24 wyroku Sad odrzucit zarzut pierwszy jako niedopuszczalny, gdyz nie byl on skierowany
przeciwko decyzji Izby Odwolawczej.

30. Sad oddalil zarzut drugi jako bezzasadny. W pkt 27 i 28 wyroku najpierw strescit warunki
okres$lone w zasadzie 19 ust. 1-3 rozporzadzenia wykonawczego oraz podal dni, w ktérych B. Rintisch
przedlozyl dowody.

31. Nastepnie w pkt 29-32 wyroku Sad skupil sie na przepisach art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
oraz na orzecznictwie, zgodnie z ktérym: (i) co do zasady przedstawienie stanu faktycznego i dowoddéw
przez strony pozostaje mozliwe po uplywie termindéw, ktérym takie przedstawienie podlega zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia nr 40/94, (ii) opdznione przedstawienie stanu faktycznego
i dowoddéw przez strone nie daje tej stronie bezwarunkowego prawa, aby éw stan faktyczny i dowody
zostaly uwzglednione przez OHIM, oraz (iii) mozliwo$¢ przedstawienia stanu faktycznego i dowoddéw
przez strony postepowania przed OHIM po uplywie wyznaczonych w tym celu terminéw jest
uzalezniona od tego, czy nie istnieje zadne postanowienie stanowiace inaczej.

32. Po przedstawieniu przepisow okreslonych w zasadzie 20 ust. 1 oraz w zasadzie 50 ust. 1 akapity
pierwszy i trzeci rozporzadzenia wykonawczego Sad rozwazyl, czy ta ostatnia jest ,postanowieniem
stanowiacym inaczej”, ktére wyklucza zastosowanie zasady 20 ust. 1 w postgpowaniu przez Izba
Odwolawcza:

»38 Na wstepie nalezy zaznaczy¢, ze skoro sprzeciw zostal wniesiony w dniu 9 marca 2007 r., wersja
[rozporzadzenia wykonawczego] majaca zastosowanie do niniejszej sprawy jest wersja
obowiazujaca po zmianie wprowadzonej przez rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1041/2005 [...].
W szczegélnosci, zgodnie z motywem 7 tego rozporzadzenia, jednym z celéw tej zmiany jest
calkowite przeformulowanie przepiséw dotyczacych procedury sprzeciwu w celu wyraznego
okreslenia m.in. konsekwencji brakéw prawnych.

39 Oprécz ryzyka zastosowania rozumowania okreznego dla omawianych przepiséw przyjecie
wykladni zaproponowanej przez skarzacego spowodowaloby znaczne ograniczenie zakresu
zasady 20 ust. 1 [rozporzadzenia wykonawczego], ze zmianami.

11 — Wyrok z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Rintisch przeciwko OHIM - Bariatrix Europe (PROTI SNACK), Zb.Orz. s. I1-457*.
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40 Gdyby dowody przedstawiane w celu wykazania istnienia, wazno$ci i zakresu wcze$niejszego
znaku — ktére zgodnie z nowym brzmieniem zasady 20 ust. 1 [rozporzadzenia wykonawczego],
majacym zastosowanie do niniejszej sprawy, nie moga zosta¢ uwzglednione przez Wydzial
Sprzeciwéw, gdy zostana przedlozone po uplywie terminu — mogly mimo wszystko zostaé
wzigte pod uwage przez Izbe Odwolawcza z racji przystugujacych jej uprawnien
dyskrecjonalnych zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, konsekwencja prawna
okre$lona wyraznie w rozporzadzeniu nr 1041/2005 dla tego rodzaju braku, a mianowicie
odrzucenie sprzeciwu, moglaby w okre§lonych przypadkach nie mie¢ jakiegokolwiek skutku
praktycznego.

41  Nalezy zatem stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza nie popelnita bledu, stwierdzajac, ze w niniejszej
sytuacji obowiazywal przepis uniemozliwiajacy uwzglednienie dowoddéw, ktére zostaly
przedlozone OHIM przez skarzacego z opdznieniem, w zwigzku z czym Izba Odwotawcza nie
posiadala uprawnien dyskrecjonalnych zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94”.

33. Nastepnie Sad odniést sie do argumentu B. Rintischa dotyczacego o$wiadczenia Izby Odwotawczej,
ze w kazdym razie skorzystalaby ona ze swoich uprawnien dyskrecjonalnych na jego niekorzysc:

»43 W tym zakresie, mimo ze Izba Odwolawcza stwierdzila, iz w niniejszej sytuacji w zadnym
wypadku nie jest mozliwe skorzystanie z uprawnien dyskrecjonalnych zgodnie z art. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94 na korzys¢ skarzacego, z pkt 39 zaskarzonej decyzji wynika jasno, ze to
stwierdzenie zostalo dokonane tytulem ewentualnym oraz z uwagi na fakt, ze [...] wyrok
w sprawie CORPO livre["” ], na ktérym opieralo si¢ uzasadnienie Izby Odwotawczej, byt
przedmiotem odwolania do Trybunalu Sprawiedliwosci.

44 Nalezy podkresli¢, ze w [..] postanowieniu w sprawie K & L Ruppert Stiftung przeciwko
OHIM[" ] Trybunal nie zakwestionowal podejscia przyjetego przez Sad w [...] wyroku
w sprawie CORPO livre. Dodatkowo, poniewaz zgodnie z wnioskiem sformulowanym w pkt 41
powyzej Izba Odwotawcza nie posiadala uprawnien dyskrecjonalnych zastrzezonych w art. 74
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, nie istnieje konieczno$¢ zbadania argumentéw skarzacego
zmierzajacych do wydania stwierdzenia, ze zaskarzona decyzja byta btedna pod tym wzgledem
w $wietle warunkéw okreslonych w [...] wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul[" ] [...].

46  Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza nie naruszyla art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
poprzez nieuwzglednienie w zaskarzonej decyzji dokumentéw przedlozonych przez zglaszajacego
Wydzialowi Sprzeciwéw z opdznieniem, ktére mialy udowodni¢ istnienie i wazno$¢
wcze$niejszych znakow”.

34. W pkt 47 wyroku Sad uznal za niedopuszczalna skarge w zakresie dotyczacym podnoszonego
naduzycia wladzy przez Izbe Odwolawcza, gdyz skarga nie spelniala minimalnych warunkéw
dopuszczalnosci, a w szczegdlno$ci warunku przedstawienia argumentéw na poparcie skargi
okreslonego w art. 21 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej i w art. 44 § 1 lit. c)
regulaminu postepowania przed Sadem - postanowieniach, ktére maja zastosowanie do spraw
wlasnosci intelektualnej zgodnie z art. 130 § 1 i art. 132 § 1 tego regulaminu.

12 — 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.

13 — Postanowienie z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie C-90/08 P, Zb.Orz. s. -2213.
14 — Wyrok z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P, Zb.Orz. s. 1-2213.
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35. W pkt 62 swojego wyroku Sad oddalit réwniez trzeci zarzut jako bezzasadny, gdyz po
sformulowaniu wniosku, ze istnienie i wazno$¢ wczesniejszych znakéw nie zostaly nalezycie
udowodnione przez strone wnoszaca sprzeciw, nie moégl on zbada¢ zasadnosci sprzeciwu ani tez
w szczegdlnosci przeanalizowac istnienia prawdopodobienistwa wprowadzania w blad w przypadku
rozpatrywanych znakéw towarowych.

Wyroki w sprawie T-109/09" i w sprawie T-152/09'° (przedmiot odwotania, odpowiednio, w sprawie
C-121/12 P i w sprawie C-122/12 P)

36. Skargi B. Rintischa na decyzje Izby Odwolawczej z dnia 21 stycznia i 3 lutego 2009 r. zostaly oparte
na tych samych trzech zarzutach, ktére B. Rintisch podnidst w sprawie T-62/09.

37. W dniu 16 grudnia 2011 r. Sad czesciowo odrzucil, a cze$ciowo oddalil skargi.

38. Zaréwno w wyroku w sprawie T-109/09, jak i w wyroku w sprawie T-152/09 Sad odrzucit lub
oddalil trzy zarzuty z uzasadnieniem, ktére co do istoty jest takie samo jak to, ktére spowodowalo
odrzucenie lub oddalenie identycznych zarzutéw w wyroku w sprawie T-62/09 (obecnie przedmiot
odwotania w sprawie C-120/12 P).

Streszczenie odwolan i zadan zgloszonych przez wnoszacego odwolanie

39. W kazdym odwotaniu B. Rintisch zwraca si¢ do Trybunalu o uchylenie zaskarzonego wyroku Sadu
i obciazenie OHIM kosztami postepowania.

40. Odwotania opieraja sie na dwodch zarzutach, dotyczacych: (i) naruszenia art. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim Sad blednie orzekl, ze Izba Odwolawcza nie posiada
uprawnienn dyskrecjonalnych przy rozstrzyganiu o braku udowodnienia istnienia wcze$niejszych
znakéw przez strone wnoszaca sprzeciw, oraz (ii) naduzycia wiladzy.

Streszczenie argumentow stron w trzech postepowaniach odwotawczych

Naruszenie art. 74 ust. 2 rozporzgdzenia nr 40/94

41. Bernhard Rintisch argumentuje, ze Sad dokonal blednej wykladni art. 74 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 oraz zasady 50 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego. Zdaniem B. Rintischa Sad doszed! do
btednego wniosku, ze Izba Odwolawcza nie posiada uprawnienn dyskrecjonalnych do decydowania
o tym, iz dokumenty przedlozone po uplywie terminu wyznaczonego przez Wydzial Sprzeciwéw moga
by¢ uwzglednione przy podejmowaniu przez nia decyzji. Ponadto Sad popetnit btad, nie orzekajac, ze
Izba Odwotawcza blednie skorzystala z uprawnieri dyskrecjonalnych przyznanych na mocy art. 74
ust. 2.

Kwestia posiadania uprawnien dyskrecjonalnych przez Izbe Odwolawcza

42. Bernhard Rintisch opiera si¢ na wyroku w sprawie Henkel przeciwko OHIM - LHS (UK)
(KLEENCARE), w ktérym Sad orzekl, iz ,[z] zasady cigglosci funkcjonalnej wynika, ze w zakresie
art. 74 ust. 1 in fine [...] izba odwolawcza jest zobowigzana w swoim rozstrzygnieciu uwzgledni¢
wszystkie okolicznosci faktyczne oraz prawne, na ktdére zainteresowana strona powotlala sie¢ w toku

15 — Wyrok z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Rintisch przeciwko OHIM — Vlafleuri Pates alimentaires (PROTIVITAL), Zb.Orz. s. II- 458*.
16 — Wyrok z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie Rintisch przeciwko OHIM — Vlafleuri Pates alimentaires (PROTIACTIVE), Zb.Orz. s. II- 460*.
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postepowania przed skladem orzekajacym w pierwszej instancji, jak tez — jedynie z zastrzezeniem
art. 74 ust. 2 — w postepowaniu odwotawczym”"”. W zwigzku z tym Izba Odwotawcza musiata
uwzgledni¢ dokumenty przedlozone Wydzialowi Sprzeciwéw po uplywie terminu, takie jak
tlumaczenia dokumentéw wskazujacych na przedluzenie waznosci znakéw towarowych.

43. Chociaz B. Rintisch przyznaje, iz w wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul'® Trybunat stwierdzit,
ze uprawnienia dyskrecjonalne okre$lone w art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 sa uzaleznione od
warunku, zgodnie z ktérym nie istnieje postanowienie stanowiace inaczej, argumentuje on, ze sam ten
przepis nie zawiera takiego warunku, a ponadto nie istnieje zadna inna zasada wykluczajaca korzystanie
z tych uprawnien przez izbe odwolawcza. Wydaje sie zatem, ze w ten sposéb kwestionuje on wazno$¢
zasady okreslonej w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul.

44. Bernhard Rintisch podnosi, ze cho¢ zasada 20 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego w istocie ma
zastosowanie do postepowania w sprawie sprzeciwu, to Sad nie wzial pod uwage, iz zasada 50 ust. 1
tego rozporzadzenia ma pierwszenstwo przed wspomniang zasada 20 wust. 1, jesli chodzi
o przyznawanie uprawnienn dyskrecjonalnych izbie odwolawczej. Sad nie uwzglednit faktu, ze rzeczona
zasada 50 ust. 1 akapit trzeci jako specjalny przepis regulujacy rozpatrywanie odwotlan wyraznie
zastrzega zastosowanie art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94. W tym zakresie Sad nie dokonatl
rozréznienia pomiedzy catkowicie nowymi faktami a sp6éZnionym przedstawieniem ,dodatkowych lub
uzupelniajacych” faktéw i dowodéw. Sad powinien byt réwniez uznaé, ze zgodnie ze wspomnianym
art. 74 ust. 2 Izba Odwolawcza powinna byla uwzgledni¢ tlumaczenia przedlozone po uplywie
terminu.

45. OHIM argumentuje, ze kwestie podniesiona w pierwszym zarzucie odwolania mozna rozstrzygnac
w oparciu o dwa wzgledy. Po pierwsze, zasade 20 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego nalezy
rozpatrzy¢ w odniesieniu do jej tla historycznego. W starszej wersji przepis ten nmie okreslat
konsekwencji wynikajacych z niedotrzymania terminéw, o ktérych mowa w zasadzie 19 ust. 1 tego
rozporzadzenia. Obecnie zasada 20 ust. 1, zmieniona rozporzadzeniem nr 1041/2005, stanowi
wyraznie, ze sprzeciw nalezy odrzuci¢ jako bezzasadny, jesli strona wnoszaca sprzeciw nie udowodnita
istnienia, waznos$ci i zakresu ochrony jej wczesniejszego znaku przed uplywem terminu, o ktérym
mowa w zasadzie 19 ust. 1. Po drugie, zasada 19 ust. 3 okresla wyraznie, ze dowody na poparcie
sprzeciwu nalezy przedlozy¢ w jezyku postepowania lub dolaczy¢ do nich tlumaczenia na ten jezyk.
Zasada ta opiera si¢ na koniecznosci przestrzegania zasady audi alteram partem oraz zapewnienia
rownosci broni pomiedzy stronami postepowania inter partes. Dowody pochodzace ze $wiadectw
rejestracyjnych mozna zatem uwzglednia¢ tylko w przypadku, gdy spelniaja one wymagania okreslone
w zasadzie 19 ust. 3. Sad stusznie zatem orzekl, ze zasada 20 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego
wyklucza jakiekolwiek uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie uwzglednienia dowoddéw i tlumaczen
przedlozonych po uptywie terminu.

46. Nastepnie OHIM rozwaza kwestie¢ ewentualnego paralelizmu pomiedzy zasada 20 a zasada 22
ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego. W odniesieniu do tego ostatniego przepisu oraz konsekwencji
przedkladania dowodéw po uplywie terminu wyznaczonego przez OHIM zgodnie z ta zasada Sad
wczeéniej dokonal rozréznienia pomiedzy dowodami pierwotnymi a dodatkowymi. W opinii OHIM
orzecznictwo to dotyczy przedkladania dowodéw na pdzniejszym etapie postepowania w sprawie
sprzeciwu. Jesli chodzi o dowdd rzeczywistego uzywania, OHIM przyznaje, ze moga istnie¢ rdézne
interpretacje odnosnie do jakosci przedlozonych dowodéw, co pociaga za soba konieczno$é
elastycznos$ci w tym zakresie. Jednak w kontekscie udowadniania istnienia i waznosci wczesniejszych
praw wystarczajacy charakter przedlozonych dokumentéw nie bedzie budzil zadnych watpliwosci.
W tym konteksécie powyzsze rozréznienie nie ma zatem zastosowania.

17 — Wyrok Sadu z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie T-308/01, Zb.Orz. s. I1-3253, pkt 32.
18 — Wyzej wymienionym w przypisie 14, pkt 42.
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47. Bariatrix nie interweniowala w sprawie C-120/12 P, natomiast uczynila to Valfleuri w sprawie
C-121/12 P i w sprawie C-122/12 P. Valfleuri jest zdania, ze w okolicznosciach prowadzacych do
rozpatrywanych odwolarn OHIM nie posiada uprawnienn dyskrecjonalnych. Jej argument opiera sie na
brzmieniu zasad 19 i 20 rozporzadzenia wykonawczego oraz na fakcie, Ze oba te postanowienia
uniemozliwiaja OHIM przyznanie stronie wnoszacej sprzeciw dodatkowego terminu na udowodnienie
istnienia, waznosci i zakresu ochrony wcze$niejszego znaku. Ponadto Valfleuri kwestionuje opieranie
sie¢ przez B. Rintischa na orzecznictwie, ktére nie obejmowalo zastosowania zasad 19 i 20
rozporzadzenia wykonawczego, zmienionych rozporzadzeniem nr 1041/2005. Valfleuri zauwaza, ze
w niniejszych sprawach B. Rintisch dysponowal wymagana dokumentacja dowodowa przed upltywem
terminu wyznaczonego przez OHIM, jednak nie przedstawil wyjasnienia, dlaczego dokumenty zostaly
przedlozone dopiero w pazdzierniku 2007 r.

Wykonywanie uprawnien dyskrecjonalnych przez Izbe Odwotawcza

48. Bernhard Rintisch podnosi, ze Sad powinien byl orzec, iz Izba Odwotawcza popelnita blad,
stwierdzajac, ze gdyby przyslugiwaly jej uprawnienia dyskrecjonalne, o ktérych mowa w art. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94, to skorzystalaby z tych uprawnien na niekorzy$¢ B. Rintischa. W tym
przypadku Sad powinien byt zbada¢ argumenty B. Rintischa dotyczace braku rozwazenia przez Izbe
Odwolawcza, czy nieuwzglednienie dowodéw przedlozonych po uplywie terminu bylo uzasadnione,
gdyz z jednej strony dowody te moga mie¢ prima facie rzeczywiste znaczenie dla wyniku postepowania
w sprawie sprzeciwu, a z drugiej strony ich uwzglednieniu nie stoja na przeszkodzie ani etap
postepowania, na ktérym doszlo do ich spdznionego przedstawienia, ani okolicznosci z tym zwigzane.

49. OHIM podnosi, ze zarzut ten ma znaczenie w sprawie tylko w przypadku, gdy Sad uzna, iz Izba

Odwotawcza faktycznie posiada uprawnienie dyskrecjonalne. W kazdym razie Izba Odwotawcza
wyjasnila, w jaki sposéb skorzystataby z tych uprawnien w danych okoliczno$ciach.

Naduzycie wtadzy

50. Drugim zarzutem odwolania podnoszonym przez B. Rintischa wydaje si¢ naduzycie wladzy przez
Sad. Zarzut ten jednak nie zostal poparty zadnymi konkretnymi argumentami.

51. OHIM nie ma pewnosci, czy zarzut ten pozostaje czescia odwolania. W kazdym razie z braku
argumentow nalezy go odrzuci¢ jako niedopuszczalny.

Ocena

Uprawnienia dyskrecjonalne izby odwotawczej i ich wykonywanie

52. Pierwszy zarzut odwolania sklada sie z dwodch czesci. Cze$¢ pierwsza dotyczy tego, czy izba
odwotawcza posiada uprawnienia dyskrecjonalne do uwzgledniania dowodéw na istnienie i wazno$¢
wczesniejszych znakéw oraz tlumaczen tych dowoddéw przedkladanych po uplywie terminu
wyznaczonego przez Wydzial Sprzeciwéw. Czes¢ druga dotyczy wykonywania tych uprawnien, o ile one
istnieja.
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Kwestia posiadania uprawnien dyskrecjonalnych przez Izbe Odwolawcza

53. W swojej opinii w sprawie C-621/11 P New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM, takze
przedstawionej dzisiaj, wyjasnitam, Zze punktem wyjscia analizy dotyczacej zakresu uprawnien
dyskrecjonalnych przystugujacych OHIM w zakresie uwzgledniania dowodéw we wszelkiego rodzaju
postepowaniach musi by¢ fakt, iz OHIM, wlacznie z Wydzialem Sprzeciwéw i Izba Odwotawcza,
z reguly dysponuje uprawnieniami dyskrecjonalnymi do uwzgledniania dowodéw przedkladanych poza
wyznaczonym terminem.

54. Odwotanie w ww. sprawie New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM dotyczylo tego, czy Wydzial
Sprzeciwéw posiada uprawnienia dyskrecjonalne do decydowania, czy uwzglednia¢ druga partie
dowodéw przedlozong po uplywie terminu wyznaczonego przez OHIM w celu udowodnienia
rzeczywistego uzywania znaku w postepowaniu w sprawie sprzeciwu.

55. Niniejsze odwotlanie dotyczy: (i) dowoddéw na istnienie i wazno$¢ znakéw, na ktérych opiera sig
strona wnoszaca sprzeciw, oraz (ii) ttumaczen tych dowodéw. Sa to dowody, ktére nalezy przedlozy¢,
aby osiagna¢ poczatkowy prég dowodowy w postepowaniu w sprawie sprzeciwu. Brak wczesniejszego
znaku o aktualnej wazno$ci uniemozliwia sprzeciwienie si¢ rejestracji nowego znaku.

56. Na podstawie ogélnej zasady zawartej w art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 podobnie jak Sad
mam pewno$¢”, ze w tym przypadku punktem wyjscia jest réwniez fakt posiadania uprawnien
dyskrecjonalnych przez Izbe Odwolawcza.

57. Czy rozporzadzenie nr 40/94 lub rozporzadzenie wykonawcze zawiera wyjatek, ktéry ma
zastosowanie w kontekscie trzech rozpatrywanych odwotan?

58. Jesli chodzi o przedkladanie dowodéw, zamierzam najpierw rozwazy¢ powyzsza kwestie, a do
ttumaczen odniose sie osobno.

59. Oprocz art. 74 ust. 2 rozporzadzenie nr 40/94 nie zawiera zadnego przepisu okreslajacego wyraznie
uprawnienia dyskrecjonalne izby odwotawczej do decydowania o tym, czy uwzglednia¢ dowody na
istnienie i wazno$¢ znakéw przedkladane po uplywie terminu wyznaczonego przez Wydzial
Sprzeciwéw .

60. Artykul 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 okres$la jednak wyraznie, ze tylko wlasciciele
(wczesniejszych) znakéw towarowych moga wnosi¢ sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego.
Strona wnoszaca sprzeciw musi w zwigzku z tym przedstawi¢ informacje na temat znaku towarowego,
na ktérym opiera swdj sprzeciw, oraz przyslugujacych jej praw do tego znaku. Dowody rzeczowe
dotyczace tych faktdéw, to jest istnienia i waznosci znaku, mozna pdzniej przedlozy¢ Wydziatowi
Sprzeciwéw .

61. Cho¢ nie istnieje obowiazek przedkladania dowoddéw rzeczowych razem ze sprzeciwem, to
informacje dotyczace istnienia i wazno$ci znaku maja znaczenie dla dopuszczalnosci sprzeciwu.
W zwigzku z tym Wydzial Sprzeciwéw musi je rozpatrze¢ przed zbadaniem zasadno$ci sprzeciwu.
Biorac pod uwage koniecznos¢ zachowania skutecznosci postepowania, dobrej administracji i pewnosci
prawa, stwierdzam, ze w tym kontekscie nalezy przyja¢, iz art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
wyklucza mozliwos¢ rozwazenia przez izbe odwotawcza dowodéw, ktére nie zostaly przedstawione na
jakimkolwiek wcze$niejszym etapie postepowania w sprawie sprzeciwu rozpatrywanego w calosci, lecz
ktére przedlozono jej na poparcie elementu istotnego dla dopuszczalnosci sprzeciwu, w tym
(zwlaszcza) dowoddéw na istnienie i waznos$¢ (wczesniejszych) znakéw towarowych.

19 — Zobacz pkt 30 zaskarzonego wyroku w sprawie T-62/09; a takze pkt 31 wyrokéw zaskarzonych w sprawie T-109/09 i w sprawie T-152/09.
20 — Zobacz zasada 15 rozporzadzenia wykonawczego.
21 — Zobacz zasada 19 rozporzadzenia wykonawczego.
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62. Akapit trzeci zasady 50 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego potwierdza to stanowisko.

63. Cze$¢ pierwsza akapitu trzeciego zasady 50 ust. 1 wskazanego rozporzadzenia okresla ogélna regule
majaca zastosowanie do odwolan od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw. Wedlug mnie owa regula,
a zwlaszcza slowo ,ogranicza”, oznacza, ze izba odwolawcza moze rozpatrywac tylko fakty i dowody
przedstawiane w terminie ,ustalonym lub okreslonym przez Wydzial Sprzeciwéw zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia i niniejszych zasad”. Cho¢ tekst postanowienia nie wprowadza
rozréznienia miedzy dowodami na istnienie i wazno$¢ wcze$niejszych znakéw a innymi dowodami,
przedstawianie tych dwdéch rodzajéw dowodéw podlega réznym przepisom w rozporzadzeniu nr 40/94
i rozporzadzeniu wykonawczym. Zasady 19 i 20 rozporzadzenia wykonawczego okreslaja
przedstawianie dowodéw na istnienie i wazno$¢ wczesniejszych znakéw oraz tlumaczen
przedstawianych dokumentdéw.

64. Wbrew argumentowi podnoszonemu przez B. Rintischa cze$¢ pierwsza akapitu trzeciego zasady 50
ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego nie ma zatem ,pierwszenstwa” przed zasada 20 ust. 1 tego
rozporzadzenia. Mozna raczej stwierdzi¢, ze ,odsyla” ona do tego postanowienia i wyklucza —
w odniesieniu do faktéw i dowodéw innych niz ,dodatkowe lub uzupelniajace fakty i dowody” —
mozliwo$¢ zbadania przez izbe odwotawcza faktéw i dowoddéw przedstawionych po terminie
ustalonym lub okreslonym przez Wydzial Sprzeciwéw zgodnie z rozporzadzeniem nr 40/94
i rozporzadzeniem wykonawczym. Podobnie jak Wydzial Sprzeciwéw* izba odwolawcza nie posiada
uprawnien dyskrecjonalnych do decydowania o tym, czy uwzgledniaé¢ takie dowody.

65. Czes$¢ druga wskazanego akapitu trzeciego wprowadza ograniczenie dla reguly okreslonej w czesci
pierwszej zdania: owa regula obowiazuje, ,chyba ze izba uzna, iz nalezy uwzgledni¢ dodatkowe lub
uzupetniajace fakty i dowody zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporzadzenia [nr 40/94]”, ktéry to przepis
okresla ogdélna regule uprawnienia dyskrecjonalnego.

66. To, czy izba odwolawcza posiada uprawnienia dyskrecjonalne, zalezy zatem od tego, czy dowody na
istnienie i wazno$¢ wczesniejszych znakéw mozna okresli¢ jako ,dodatkowe lub uzupetniajace”*. Cho¢
uwazam, ze podawanie wyczerpujacej definicji tych wyrazéw nie jest konieczne w kontekscie
rozpatrywanych odwotan, oczywiste jest, ze dowody moga by¢ okreslone w ten sposéb tylko wtedy,
gdy inne dowody zostana przedstawione na wcze$niejszym etapie postepowania.

67. W sytuacji gdy rozporzadzenie wykonawcze okre$la: (i) warunki formalne konieczne do uznania
dowodu za dopuszczalny dla wykazania danego faktu oraz (ii) termin przedstawienia takiego dowodu,
nie uwazam, aby strona wnoszaca sprzeciw mogla przedstawi¢ nieodpowiedni dowéd w wyznaczonym
terminie, a pdzniej — ewentualnie dopiero w postepowaniu odwolawczym — przedstawi¢ faktycznie
niezbedny dowdéd w charakterze ,dodatkowego lub uzupetniajacego” dowodu.

68. Niezaleznie od tego, co jest podstawa sprzeciwu, strona wnoszaca go musi zawsze przedlozy¢
dowdd istnienia, waznosci i zakresu ochrony wczeéniejszych znakéw, na ktérych opiera swéj sprzeciw.
Zasada 19 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego stanowi, ze ,strona wnoszaca sprzeciw przedstawia
nastepujace dowody”. Nastepnie w ust. 2 lit. a) ppkt (ii) przepis ten okresla dokumentacje dowodowa
wymagana, w sytuacji gdy sprzeciw opiera si¢ na znaku towarowym niebedacym wspdélnotowym
znakiem towarowym. Owa dokumentacje stanowi odpowiednie $wiadectwo rejestracyjne oraz,
w odpowiednim przypadku, najnowsze swiadectwo przedluzenia rejestracji.

22 — Zobacz pkt 74 niniejszej opinii.
23 — Brzmienie zasady 50 ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia wykonawczego w réznych wersjach jezykowych nie jest identyczne; np. tekst
francuski brzmi: ,faits et preuves nouveaux ou supplémentaires”, a tekst holenderski: ,aanvullende feiten en bewijsstukken”.
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69. Zasada 20 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego od czasu jej zmiany przez rozporzadzenie
nr 1041/2005 jasno okresla skutek nieprzedlozenia odpowiedniego $wiadectwa rejestracyjnego (oraz,
w razie potrzeby, swiadectwa przediuzenia rejestracji) przez strone wnoszaca sprzeciw przed uplywem
terminu wyznaczonego przez Wydzial Sprzeciwéw: ,sprzeciw jest odrzucany jako bezzasadny”.

70. Powyzsze sformulowanie jest w istocie podobne do sformulowania: ,Urzad odrzuca sprzeciw”,
ujetego w zasadzie 22 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego, niemniej jednak uwazam, zZe
sformulowania te nalezy interpretowa¢ w rézny sposéb.

71. W swojej opinii w ww. sprawie New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM dosztam do wniosku, ze
zgodnie z zasada 22 ust. 2 zdanie drugie rozporzadzenia wykonawczego Wydzial Sprzeciwéw musi
odrzuci¢ sprzeciw, jesli do chwili uplywu terminu wyznaczonego przez OHIM nie zostanie
przediozony zaden dowdd rzeczywistego uzywania znaku®. Ponadto stwierdzitam, ze wyjatek od
ogoélnej reguly ujetej w art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 przestaje obowiazywac, jesli strona
wnoszaca sprzeciw, ktéra zostanie poproszona o wykazanie rzeczywistego uzywania jej znaku,
w dobrej wierze przedtozy wiarygodne dowody pierwotne potwierdzajace takie uzywanie®. Cho¢
zasada 22 ust. 3 opisuje, co nalezy udowodnié, a zasada 22 ust. 4 okresla, jak mozna tego dokona¢, nie
istnieje zadna wyczerpujaca lista niezbednych dokumentéw dowodowych, ktére nalezy przedlozy¢
w celu wywigzania si¢ z ciezaru dowodu w sprawie rzeczywistego uzywania. W zalezno$ci od
okolicznosci, takich jak rodzaj znaku i rynek, na ktérym jest on uzywany, jakos$¢ i ilos¢ dowoddéw
moze ulega¢ zmianom, a wystarczajacy charakter przedlozonych dowodéw pierwotnych moze zgodnie
z prawem by¢ zakwestionowany przez zglaszajacego w postepowaniu inter partes.

72. Zasady 20 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego nie interpretuje w ten sam sposéb. W zasadzie 19
ust. 2 lit. a) ppkt (ii) tego rozporzadzenia prawodawca zdefiniowal co do istoty prég dowodowy: dla
zarejestrowanych znakéw towarowych niebedacych wspdélnotowymi znakami towarowymi strona
wnoszaca sprzeciw musi przedlozy¢ kopie odpowiedniego s$wiadectwa rejestracyjnego oraz,
w odpowiednim przypadku, najnowsze $wiadectwo przedluzenia rejestracji wskazujace, iz okres
ochrony znaku towarowego jest dluzszy niz okres wyznaczony przez Wydzial Sprzeciwéw wraz
z wszelkim przedluzeniem tego okresu, lub réwnowazne dokumenty wydane przez urzad, ktéry
zarejestrowal dany znak towarowy.

73. Strona wnoszaca sprzeciw albo przedklada odpowiednie $wiadectwo rejestracyjne (oraz,
w odpowiednim przypadku, $wiadectwo przedluzenia rejestracji), albo tez nie przedklada go wecale.
W zwiazku z tym zgadzam si¢ z OHIM, ze nie istnieje pole do kwestionowania wystarczajacego
charakteru dowodu lub tez do roztrzasania, czy jest to dowdd dodatkowy lub uzupelniajacy
w stosunku do wczesniej przedlozonych dowodéw. Niezbedne dokumenty dowodowe nie moga by¢
dokumentami dodatkowymi ani uzupelniagjacymi w stosunku do innych dokumentéw dowodowych
(natomiast vice versa jest to mozliwe).

74. W przeciwienstwie do B. Rintischa nie znajduje podstaw do wprowadzania rozréznienia miedzy
dokumentami przedkladanymi do Wydzialu Sprzeciwéw po uplywie terminu a dokumentami
przedkladanymi do izby odwolawczej po tym terminie. Zgodnie z moja interpretacja zasady 19 ust. 2
lit. a) ppkt (ii) oraz zasady 20 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego Wydzial Sprzeciwéw nie posiada
uprawnien dyskrecjonalnych do uwzgledniania $wiadectw rejestracyjnych lub $wiadectw przedluzenia
rejestracji przedfozonych po wyznaczonym terminie. Zgodnie z zasada ciaglosci funkcjonalnej oraz
pod warunkiem braku postanowienia stanowigcego inaczej nie ma zadnej podstawy, aby zezwala¢ izbie
odwolawczej na uwzglednianie skladanych z opdznieniem niezbednych dowoddéw, ktérych nie moze
uwzgledni¢ Wydzial Sprzeciwéw. Ciaglos¢ oznacza konsekwencje w stosowaniu tych samych zasad*.

24 — Zobacz pkt 57 mojej opinii w ww. sprawie New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM.

25 — Ibidem, pkt 65. Artykul 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 jest réwnowazny art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, rozpatrywanemu
w tamtej sprawie.

26 — Zobacz pkt 111 mojej opinii w przywolanej powyzej w przypisie 14 sprawie OHIM przeciwko Kaul.
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75. W moim przekonaniu ten sam wniosek dotyczy opdznionego przedkladania tlumaczen
odpowiednich $wiadectw rejestracyjnych (oraz, w odpowiednich przypadkach, swiadectw przedluzania
rejestracji).

76. Zasada 19 ust. 3 rozporzadzenia wykonawczego okresla jasno, ze dokumenty opisane w zasadzie 19
ust. 2 nalezy przedklada¢ w jezyku postepowania badz tez dofacza¢ do nich tlumaczenie. Zgodnie z ta
sama zasada tlumaczenie nalezy przedklada¢ ,w terminie ustalonym dla skladania dokumentu
oryginalnego”. Na podstawie zasady 19 ust. 4 OHIM ,nie uwzglednia” dokumentéw lub ich tlumaczen,
ktore nie zostana zlozone w wyznaczonym terminie. W kontekscie tych jednoznacznych okreslen
wydaje mi sie, ze Wydzial Sprzeciwéw nie moze dysponowaé uprawnieniami dyskrecjonalnymi do
decydowania o tym, czy uwzglednia¢ tlumaczenia dokumentéw opisanych w zasadzie 19 ust. 2 lit. a)
ppkt (ii), ktére zostaly przedlozone z opdznieniem. To samo dotyczy izby odwolawczej.

77. Z powyzszych wzgledow uwazam, ze Sad prawidlowo orzek}, iz Izba Odwotawcza nie popelnita
bledu, stwierdzajac, ze nie dysponuje uprawnieniami dyskrecjonalnymi do uwzgledniania dowodéw na
istnienie i wazno$¢ wczesniejszych znakéw towarowych, ktére zostaly przedtozone po uptywie terminu
wyznaczonego przez Wydzial Sprzeciwéw.

Wykonywanie uprawnien dyskrecjonalnych przez izbe odwolawcza

78. Jesli izba odwotawcza nie posiada uprawnien dyskrecjonalnych do uwzgledniania: (i) dowodoéw,
ktére nie maja charakteru dodatkowego ani uzupelniajacego, oraz (ii) ttumaczen przedlozonych po
uplywie terminu wyznaczonego przez Wydzial Sprzeciwéw, rozwazanie, w jaki sposéb izba
odwotawcza moglaby lub powinna wykonywa¢ takie uprawnienia, jest bezprzedmiotowe.

79. W zwigzku z tym podzielam stanowisko OHIM, ze ten zarzut odwolania ma znaczenie tylko
w przypadku, gdy Trybunal orzeknie, Ze Sad dokonal btednej wykladni art. 74 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 i stwierdzi, iz w odniesieniu do dowodéw i tlumaczen bedacych przedmiotem omawianych
trzech odwolan izba odwolawcza posiada uprawnienia dyskrecjonalne do decydowania o tym, czy
uwzgledni¢ te dokumenty. Biorac pod uwage sformulowany wcze$niej przeze mnie wniosek odnosnie
do czesci pierwszej tego zarzutu, nie bede dalej rozpatrywac czesci drugiej.

Naduzycie wladzy

80. Zgadzam sie z OHIM, ze wobec braku uzasadnionych argumentéw na poparcie drugiego zarzutu
odwotania zarzut ten nalezy odrzuci¢ jako niedopuszczalny.

Koszty

81. Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postepowania przed Trybunatem, majacym zastosowanie do
postepowania odwolawczego na podstawie art. 184 § 1 tego samego regulaminu, kosztami zostaje
obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Zgodnie z art. 184 § 4
Trybunal moze orzec, ze interwenient w pierwszej instancji bioracy udzial w postepowaniu pokrywa
wlasne koszty.

82. W kazdej ze spraw OHIM wniosta o zasadzenie kosztéw postepowania, a Valfleuri wniosta

o zasadzenie kosztéw w sprawie C-121/12 P i w sprawie C-122/12 P. W mojej ocenie B. Rintisch
powinien zosta¢ uznany za strone przegrywajaca we wszystkich sprawach.
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Wnioski

83. W zwiazku z powyzszym proponuje, aby Trybunal orzek! w nastepujacy sposéb:

— skargi zostaja oddalone w catosci;

— B. Rintisch zostaje obciazony kosztami poniesionymi przez Urzad Harmonizacji w ramach Rynku

Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) oraz kosztami poniesionymi przez interwenienta
w sprawie C-121/12 P i w sprawie C-122/12 P.
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