g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (druga izba)

z dnia 9 grudnia 2014 r.*

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku —
Graficzny wspolnotowy znak towarowy ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry —
Dopuszczalno$¢ wniosku o stwierdzenie wygasnigcia prawa do znaku

W sprawie T-307/13

Kapella EOOD, z siedziba w Sofii (Bulgaria), reprezentowana przez adwokatéw: poczatkowo przez
M. Holtorfa, nastepnie przez A. Theisa oraz w koricu przez F. Henkela,

strona skarzaca,
przeciwko
Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu poczatkowo przez G. Schneidera, a nastepnie przez J. Crespa Carrilla, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktoérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

Oribay Mirror Buttons, SL, z siedziba w Saint Sébastien (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata
A. Velazqueza Ibaneza,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 22 marca 2013 r.
(sprawa R 164/2012-4) dotyczaca postepowania w sprawie stwierdzenia wygasnigcia prawa do znaku
miedzy Kapetta EOOD a Oribay Mirror Buttons, SL,

SAD (druga izba),
w skladzie: M.E. Martins Ribeiro, prezes, S. Gervasoni i L. Madise (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 4 czerwca 2013 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu
19 listopada 2013 r.,

* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
25 listopada 2013 r.,

uwzgledniwszy, ze w terminie miesiagca od dnia powiadomienia stron o zakornczeniu procedury
pisemnej nie wplynal zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, przy uwzglednieniu
sprawozdania sedziego sprawozdawcy i na podstawie art. 135a regulaminu postepowania przed Sadem,
orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia czesci ustnej postepowania,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 22 czerwca 2005 r. interwenient, Oribay Mirror Buttons SL, dokonat w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporzadzenia Rady
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)], zgloszenia nr 3611282 dla
nastepujacego graficznego znaku towarowego (zwanego dalej ,spornym znakiem towarowym”):

ORIBAY

CRIginal Buttons for Automotive Yoduostry

Towary i ustugi oznaczone spornym znakiem towarowym naleza do klas 12, 37 i 40 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i dla kazdej z tych klas odpowiadaja
nastepujacemu opisowi:

— klasa 12: ,pojazdy i akcesoria do pojazdéw nieujete w innych klasach”;

— klasa 37: ,ustugi budowlane; naprawy; naprawa i serwisowanie”;

— klasa 40: ,dzialalno$¢ polegajaca na obrébce materialéw”.

W dniu 11 stycznia 2011 r. skarzaca, Kapetta EOOD, zlozyla wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa
do spornego znaku na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009. W tym wniosku

skarzaca podniosta, ze sporny znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany w Unii Europejskiej przez
nieprzerwany okres pieciu lat, po pierwsze, jesli chodzi o niektdére towary nalezace do klasy 12, oraz po
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drugie, jesli chodzi o ustugi nalezace do klasy 37, dla ktérych wspomniany znak towarowy zostal
zarejestrowany. Wykaz towaréw i uslug, przeciwko ktérym skierowano wniosek o stwierdzenie
wygasniecia prawa do znaku, ma nastepujace brzmienie:

»Klasa 12 — pojazdy i akcesoria do pojazdéw nieujete w innych klasach, z wyjatkiem przyciskéw do
lusterek do przednich szyb pojazdéw, uchwytéw do czujnikéw do przednich szyb pojazdéw,
sprzegaczy optycznych do przednich szyb pojazdéw, tozysk do przednich szyb pojazdéw, stojakéw do
kamer do przednich szyb pojazdow.

Klasa 37 — naprawy; naprawa i serwisowanie”.

Decyzja z dnia 23 listopada 2011 r. Wydzial Uniewaznierr stwierdzil wygasniecie prawa do spornego
znaku towarowego w odniesieniu do nastepujacych towaréw i ustug:

— klasa 12 — pojazdy i akcesoria do pojazdéw nieujete w innych klasach, z wyjatkiem akcesoriéw do
szyb i przednich szyb pojazdéw.

— klasa 37 — naprawy; naprawa i serwisowanie.

W dniu 23 stycznia 2012 r. interwenient, dzialajac na podstawie art. 58-64 rozporzadzenia
nr 207/2009, wnidést do OHIM odwolanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien.

Decyzja z dnia 22 marca 2013 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta Izba Odwolawcza OHIM
uchylita decyzje Wydzialu Uniewaznien, oddalita w calo$ci wniosek skarzacej o stwierdzenie
wygaséniecia prawa do znaku i wreszcie obciazyta skarzaca kosztami postepowania. Scislej, po pierwsze,
jesli chodzi o towary nalezace do klasy 12, Izba Odwolawcza uznala za niedopuszczalny wniosek
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku ze wzgledu na to, Ze nie jest on skierowany przeciwko
towarom, dla ktérych sporny znak towarowy zostal zarejestrowany. W tym wzgledzie uznata ona, ze
skarzaca nie mogla zaskarzy¢ znaku towarowego ze wzgledu na brak rzeczywistego uzywania oraz
jednocze$nie uznaé, ze wspomniany znak towarowy byl uzywany. Dodata ona, ze skarzaca nie zawarta
w swoim wniosku o stwierdzenie wygasnigcia prawa do znaku wykazu zarejestrowanych towaréw
i ustug, przeciwko ktérym ten wniosek jest skierowany. Po drugie, Izba Odwolawcza uznala, ze —
poniewaz wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku jest niedopuszczalny w zakresie,
w jakim jest skierowany przeciwko towarom nalezacym do klasy 12 — nie moze on zosta¢ uznany za
cze$ciowo dopuszczalny, jesli chodzi o uslugi nalezace do klasy 37, dla ktérych sporny znak towarowy
takze zostal zarejestrowany.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— stwierdzenie wygasniecia prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do towaréw i ustug
nalezacych do klasy 12 (pojazdy i akcesoria do pojazdéw nieujete w innych klasach, z wyjatkiem
cze$ci do szyb pojazdéw i przednich szyb pojazdéw) i klasy 37 (naprawy; naprawa i serwisowanie);

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania, w tym kosztami postepowania przed I1zba Odwotawcza.

OHIM wnosi do Sadu o:

— uwzglednienie skargi;
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— zobowiazanie kazdej ze stron do pokrycia wlasnych kosztow.
Interwenient wnosi do Sadu o:
— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci drugiego zgdania skarigcej

W swoim drugim zadaniu skarzaca wnosi do Sadu o stwierdzenie wygasnigecia prawa do spornego
znaku towarowego w odniesieniu do towaréw i ustug nalezacych do klasy 12 (pojazdy i akcesoria do
pojazdéw nieujete w innych klasach, z wyjatkiem czesci do szyb pojazdéw i przednich szyb pojazdéw)
i do klasy 37 (naprawy; naprawa i serwisowanie). Taki wniosek nalezy uznaé¢ za majacy na celu
skierowanie przez Sad nakazu do OHIM.

Z utrwalonego orzecznictwa wynika za$, ze w ramach skargi wniesionej do sadu Unii na decyzje izby
odwotawczej OHIM ten ostatni jest zobowiazany, zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009,
do podjecia niezbednych $rodkéw w celu zastosowania sie do orzeczenia sagdu Unii. A zatem zadaniem
Sadu nie jest kierowanie do OHIM nakazéw, bowiem to do OHIM nalezy wyciagniecie konsekwencji
z rozstrzygniecia i uzasadnienia wyrokéw Sadu Unii [zob. wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., El Corte
Inglés/OHIM—Bolafios Sabri (PiraNAM disefio original Juan Bolafos), T-443/05, Zb.Orz.,
EU:T:2007:219, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo].

W konsekwencji drugie zadanie skarzacej majace na celu nakazanie przez Sad, aby OHIM uwzglednit
wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do spornego znaku towarowego, jest niedopuszczalne.

Co do istoty

Na poparcie swojej skargi skarzaca podnosi jedyny zarzut dotyczacy naruszenia przepiséw art. 51 ust. 1
lit. a) oraz art. 56 rozporzadzenia nr 207/2009, a takze naruszenia zasady 37 lit. a) ppkt (iii)
rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady
(WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1), ze zmianami. Ten
jedyny zarzut zostal podzielony na dwie czesci.

Jesli chodzi o cze$¢ pierwsza zarzutu skarzaca podnosi w istocie, ze Izba Odwolawcza — w celu
stwierdzenia niedopuszczalnosci wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku - blednie
uzasadnila, iz, jesli chodzi o towary nalezace do klasy 12, skarzaca nie sporzadzila wykazu towaréw
i uslug, przeciwko ktérym wspomniany wniosek zostal skierowany. Jesli chodzi o cze$¢ druga zarzutu,
skarzaca zarzuca w istocie Izbie Odwolawczej, ze naruszyla ona prawo, uznajac, iz wniosek
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku nie moze zosta¢ uznany za cze$ciowo dopuszczalny
w odniesieniu do uslug nalezacych do klasy 37.

OHIM podnosi w istocie, ze — jesli chodzi o cze$¢ pierwsza zarzutu — skarzaca, uznajac, iz znak
towarowy byl uzywany w odniesieniu do niektérych towaréw i uslug, uproscita i ulatwila przebieg
postepowania administracyjnego. OHIM dodaje, ze takie uznanie nie narusza ogdlnej zasady prawa
nemo potest venire contra factum proprium (nikt nie moze zaprzeczy¢ wlasnym dzialaniom), lecz
stanowi wylacznie ograniczenie wniosku o stwierdzenie wygasnigcia prawa do znaku, ktéry zgodnie
z przepisem art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 okresla granice badania, ktére musi
przeprowadzi¢ OHIM. W konsekwencji, uznajac, ze wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do
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znaku skarzacej jest dopuszczalny, OHIM pozostawia te kwestie uznaniu Sadu do rozstrzygniecia przy
orzekaniu w niniejszej sprawie. Jesli chodzi o cze$¢ druga zarzutu, OHIM jest zdania, ze wniosek
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku jest dopuszczalny w zakresie, w jakim dotyczy on towaréw
nalezacych do klasy 12, tak ze nie jest niezbedne orzekanie w przedmiocie tej czesci jedynego zarzutu.

Interwenient kwestionuje zasadno$¢ jedynego zarzutu podniesionego przez skarzaca. W tym wzgledzie
podnosi on zasadniczo po pierwsze, ze z przepisow art. 51 ust. 1 lit. a) oraz art. 51 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 oraz z zasady 37 rozporzadzenia nr 2868/95 wynika, iz wylacznie brak
rzeczywistego uzywania zarejestrowanych towaréw i ustug moze skutkowaé¢ calkowitym lub
cze$ciowym wygasnieciem prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. W konsekwencji do
podmiotu wnioskujacego o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku towarowego nalezy wskazanie
zarejestrowanych towaréw i uslug, w odniesieniu do ktérych wnosi sie o stwierdzenie wygasniecia
prawa do znaku. W niniejszym wypadku za$, jesli chodzi o towary nalezace do klasy 12, skarzaca nie
wskazala wedlug interwenienta zarejestrowanych towaréw ani ustug, przeciwko ktéorym jest
skierowany wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku. Po drugie, interwenient podnosi, ze
skarzaca nie moze — nie naruszajac ogoélnej zasady prawa nemo potest venire contra factum proprium
— wnosi¢ o stwierdzenie wygasniecia prawa do spornego znaku towarowego ze wzgledu na brak
uzywania w zakresie, w jakim odnosi si¢ on do towaréw nalezacych do klasy 12 oraz jednocze$nie
stwierdzad, iz niektére towary nalezace do tej klasy, ktore nie zostaly zarejestrowane, byly rzeczywiscie
uzywane. Po trzecie, interwenient uwaza, ze przedstawil wystarczajace dowody rzeczywistego uzywania
spornego znaku towarowego, jesli chodzi o rézne towary i ustugi nalezace odpowiednio do klas 12 i 37.

Na wstepie nalezy przypomnie¢ orzecznictwo, zgodnie z ktérym nic nie stoi na przeszkodzie temu,
azeby OHIM przylaczyl sie do Zadania strony skarzacej lub tez poprzestal na pozostawieniu sprawy
uznaniu Sadu poprzez przedstawienie wszystkich argumentéw, ktére uwaza za wlasciwe celem
dostarczenia informacji Sadowi [wyroki: z dnia 30 czerwca 2004 r., GE Betz/OHIM - Atofina
Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Zb.Orz., EU:T:2004:196, pkt 36; z dnia 25 pazdziernika 2005 r., Peek
& Cloppenburg/OHIM (Cloppenburg), T-379/03, Zb.Orz., EU:T:2005:373, pkt 22]. Natomiast nie moze
on formutowac zadan majacych na celu stwierdzenie niewaznosci lub zmiane decyzji izby odwolawczej
w kwestii, ktéra nie zostala podniesiona w skardze, ani tez przedstawia¢ zarzutéw, ktdére nie zostaly
podniesione w skardze (zob. podobnie: wyrok z dnia 12 pazdziernika 2004 r., Vedial/OHIM,
C-106/03 P, Zb.Orz., EU:C:2004:611, pkt 34; ww. wyrok Cloppenburg, EU:T:2005:373, pkt 22).

Z orzecznictwa wskazanego w pkt 17 powyzej wynika, ze w niniejszej sprawie nalezy rozpatrzy¢
zgodno$¢ z prawem zaskarzonej decyzji w odniesieniu do zarzutéw podniesionych w skardze,

uwzgledniajac takze argumenty przedstawione przez OHIM.

Zasadniczo, jesli chodzi o cze$¢ pierwsza jedynego zarzutu, nalezy przypomnie¢ brzmienie art. 51 ust. 1
lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009:

»1. Wygasniecie prawa wlasciciela wspélnotowego znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie
wniosku do Urzedu [...]:

a) w przypadku gdy w okresie pieciu lat znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany we Wspdlnocie
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany [...]".

Zasada 37 lit. a) ppkt (iii) rozporzadzenia nr 2868/95 stanowi:
»Wniosek do Urzedu o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie [...] zawiera:

a) w przypadku rejestracji, w odniesieniu do ktérej wnioskuje sie¢ o stwierdzenie wygasniecia lub
uniewaznienie:

[...]
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(iii) wykaz zarejestrowanych towaréw i ustug, w odniesieniu do ktérych wnioskuje sie
o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, w wypadku gdy znak towarowy zostal zarejestrowany dla
kategorii towaréw lub ustug, ktéra jest na tyle szeroka, aby mozna bylo wyrézni¢ w jej ramach kilka
podkategorii mogacych wystepowac niezaleznie od siebie, w postepowaniu w sprawie sprzeciwu
dowdd rzeczywistego uzywania znaku towarowego dla czesci tych towaréw lub ustug zapewnia
ochrone jedynie dla tej lub tych podkategorii, do ktérych naleza towary lub ustugi, w odniesieniu do
ktorych znak towarowy byt faktycznie uzywany. Natomiast jezeli znak towarowy zostal zarejestrowany
dla towaréw lub uslug zdefiniowanych w sposéb na tyle precyzyjny, ze dokonanie istotnych podzialéw
wewnatrz danej kategorii nie jest mozliwe, wtedy na potrzeby postepowania w sprawie sprzeciwu
dowdd rzeczywistego uzywania znaku towarowego dla wspomnianych towaréw lub uslug bezwzglednie
obejmuje cala te kategorie [wyroki: z dnia 14 lipca 2005 r., Reckitt Benckiser (Espana)/OHIM - Aladin
(ALADIN), T-126/03, Zb.Orz.,, EU:T:2005:288, pkt 45 z dnia 13 lutego 2007 r.,
Mundipharma/OHIM-Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb.Orz., EU:T:2007:46, pkt 23].

Cho¢ funkcja pojecia czesciowego uzywania jest zapobiezenie sytuacjom, w ktérych znaki towarowe
nieuzywane dla danej kategorii towaréw nie bylyby dostepne, nie moze ono jednak skutkowac
pozbawieniem wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego wszelkiej ochrony dla towaréw, ktére nie
bedac catkowicie identyczne z tymi, ktérych rzeczywiste uzywanie zostalo wykazane, nie réznig sie
jednak od nich zasadniczo i naleza do tej samej grupy, ktdrej podzial miatby zawsze charakter
arbitralny. W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze wlasciciel znaku towarowego praktycznie nie ma
mozliwosci przedstawienia dowodu uzywania tego znaku dla wszystkich mozliwych wariantéw
towaréw objetych rejestracja. W konsekwencji pojecia ,czeéci towaréw lub ustug” nie mozna rozumiec
jako oznaczajacego wszystkie gospodarcze odmiany podobnych towaréw lub ustug, lecz jako odnoszace
sie¢ wylacznie do towaréw lub ustug, ktére sa na tyle odmienne, aby mogly stanowi¢ spdjne kategorie
lub podkategorie (ww. w pkt 21 wyroki: ALADIN, EU:T:2005:288, pkt 46; RESPICUR, EU:T:2007:46,
pkt 24).

Ponadto z orzecznictwa wynika w istocie, ze — poniewaz dowdd uzywania znaku towarowego, ktérego
dotyczy wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku, nalezy przedstawi¢ wylacznie na zadanie
wnioskodawcy — to do tego ostatniego nalezy okre$lenie zakresu jego zadania przedstawienia tego
dowodu (zob. analogicznie ww. w pkt 21 wyrok RESPICUR, EU:T:2007:46, pkt 25).

Z orzecznictwa wskazanego w pkt 21 i 22 powyzej wynika, ze w wypadku gdy sporny znak towarowy
zostal zarejestrowany dla kategorii towaréw lub ustug, ktéra jest na tyle szeroka, aby mozna bylo
wyrdzni¢ w jej ramach kilka podkategorii mogacych wystepowaé niezaleznie od siebie, jest mozliwe, iz
wlasciciel wspomnianego znaku towarowego moze przedstawi¢ dowdd jego rzeczywistego uzywania
wylacznie w odniesieniu do czesci tych towaréw lub ustug i w tym wypadku ochrona, ktéra zapewnia
rejestracja spornego znaku towarowego, dotyczy wylacznie tej lub tych podkategorii, do ktérych naleza
towary lub ustugi, w odniesieniu do ktérych sporny znak towarowy byt faktycznie uzywany.

Podobnie z orzecznictwa wskazanego w pkt 21-23 powyzej wynika, ze ponownie w wypadku, gdy
sporny znak towarowy zostal zarejestrowany dla kategorii towaréw lub uslug, ktéra jest na tyle
szeroka, aby mozna bylo wyrézni¢ w jej ramach kilka podkategorii mogacych wystepowac niezaleznie
od siebie, podmiot wnoszacy o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku — ktéry uwaza, iz wlasciciel
spornego znaku towarowego rzeczywiscie uzywal go w odniesieniu do czesci tych towaréw i ustug —
jest uprawniony, w celu okreslenia zakresu swojego Zzadania przedstawienia dowodu rzeczywistego
uzywania wspomnianego znaku towarowego, na ktérym opiera si¢ wniosek o stwierdzenie wygasniecia
prawa do znaku, do wylaczenia ze swojego wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku
wspomnianych towaréw lub ustug.
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W niniejszym wypadku jest bezsporne, ze sporny znak towarowy zostal zarejestrowany, jesli chodzi
o towary nalezace do klasy 12, dla ,pojazdéw i akcesoriéw do pojazdéw nieujetych w innych klasach”.
Jest takze bezsporne, ze na podstawie swojego wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku
skarzaca, jesli chodzi o towary nalezace do tej klasy, okreslita zakres swojego zadania jako
skierowanego przeciwko ,pojazdom i akcesoriom do pojazdéw nieujetym w innych klasach,
z wyjatkiem przyciskow do lusterek do przednich szyb pojazdéw, uchwytéw do czujnikéw do
przednich szyb pojazdéw, sprzegaczy optycznych do przednich szyb pojazdéw, tozysk do przednich
szyb pojazddéw, stojakéw do kamer do przednich szyb pojazdéw”.

Po pierwsze, w tych okoliczno$ciach nalezy na wstepie stwierdzi¢, ze na podstawie swojego wniosku
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku, jesli chodzi o towary nalezace do klasy 12, w pierwszej
kolejnosci skarzaca przyjela wyraznie i w calosci opis towaréw nalezacych do wspomnianej klasy, dla
ktorych zostal zarejestrowany sporny znak towarowy. Dopiero w drugiej kolejnosci skarzaca
ograniczyla zakres wspomnianego wniosku, ktéry opiera si¢ na zadaniu przedstawienia dowodu
rzeczywistego uzywania przez wlasciciela spornego znaku towarowego, wylaczajac — poprzez
sformulowanie ,z wyjatkiem” — niektére podkategorie towaréw, ktére wedlug skarzacej moga, po
pierwsze, naleze¢ do szerszej kategorii ,pojazdéw i akcesoriéw do pojazdéw nieujetych w innych
klasach”, oraz po drugie, wyréznia¢ sie w jej ramach w sposéb niezalezny.

W konsekwencji — w zakresie, w jakim wniosek skarzacej o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku
wyraznie przyjmuje sformulowania opisu towaréw nalezacych do klasy 12, dla ktérych zostal
zarejestrowany sporny znak towarowy — Izba Odwolawcza blednie zarzuca skarzacej, na podstawie
przepisu zasady 37 ust. a) ppkt (iii) rozporzadzenia nr 2868/95, brak sporzadzenia, je$li chodzi
o towary nalezace do klasy 12, wykazu zarejestrowanych towaréw jako tych, przeciwko ktérym
wspomniany wniosek jest skierowany.

Nastepnie, odmiennie niz podnosi interwenient, okreslenie zakresu wniosku o stwierdzenie wygasniecia
prawa do znaku, takiego jak rozpatrywany w niniejszym wypadku, nie moze zosta¢ zakwalifikowane
jako przeformulowanie wykazu towaréw nalezacych do klasy 12, dla ktérych zostal zarejestrowany
sporny znak towarowy. W istocie, jak stwierdzono to w pkt 27 powyzej, skarzaca w pierwszej
kolejnosci przyjela wyraznie i w calosci opis kategorii towaréw nalezacych do klasy 12, dla ktérych
zostal zarejestrowany sporny znak towarowy, a w drugiej kolejnosci wylaczyla ze swojego wniosku
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku, ktéry ponownie opiera si¢ na zadaniu przedstawienia
dowodu rzeczywistego uzywania przez wlasciciela spornego znaku towarowego, niektére podkategorie
towaréw, w odniesieniu do ktérych nie kwestionuje ona wspomnianego uzywania. Dzialajac w ten
sposéb, skarzaca ograniczyla sie, jak jest ona do tego uprawniona zgodnie z orzecznictwem
przywolanym w pkt 23 powyzej, do okreslenia zakresu swojego zadania przedstawienia dowodu
rzeczywistego uzywania spornego znaku towarowego.

Wreszcie, odmiennie niz wynika to w sposéb dorozumiany z zarzutu sformulowanego przez Izbe
Odwotawcza OHIM w zaskarzonej decyzji, wskazanego w pkt 6 powyzej, w wypadku opisu towaréw,
dla ktérych zostal zarejestrowany w okreslonej kategorii sporny znak towarowy — tak jak w niniejszej
sprawie, jesli chodzi o towary nalezace do klasy 12 — nie mozna wymagaé¢ od podmiotu wnoszacego
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku, w celu uznania jego wniosku za dopuszczalny, aby
zidentyfikowal on wszystkie podkategorie towaréw i ustug mogacych naleze¢ wedlug niego — przy
czym odrézniajacych sie odpowiednio w sposéb niezalezny — do szerszej kategorii, ktéra jest jedyna
wskazang w ramach rejestracji spornego znaku towarowego. Po pierwsze, jak wskazano w pkt 23
powyzej, podmiot wnoszacy o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku musi bowiem wylacznie
okresli¢ zakres swojego zadania przedstawienia dowodu rzeczywistego uzywania spornego znaku
towarowego. Otéz w niniejszym wypadku w swoim wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do
znaku — przyjmujac najpierw wyraznie i w calosci opis kategorii towaréw nalezacych do klasy 12, dla
ktérych sporny znak towarowy zostal zarejestrowany, a nastepnie ograniczajac jego zakres poprzez
wylaczenie niektérych podkategorii towaréw, w odniesieniu do ktérych skarzaca nie kwestionuje
rzeczywistego uzywania — skarzaca w sposéb oczywisty spelnita 6w wymodg. Po drugie, nalezy
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przypomnie¢, ze zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 zgloszenie wspélnotowego
znaku towarowego zawiera wykaz towardéw lub ustug, w odniesieniu do ktérych wnioskuje sie
o rejestracje. Z powyzszego wynika, ze wylacznie podmiot dokonujacy zgloszenia wspdlnotowego
znaku towarowego jest uprawniony do okreslenia, z zastrzezeniem kontroli wlasciwych instancji
OHIM, zakresu ochrony, ktéra chce on zapewni¢ wspomnianemu znakowi towarowemu.
W konsekwencji w niniejszym wypadku, poniewaz interwenient podczas dokonywania zgloszenia
spornego znaku towarowego wskazal oznaczone towary poprzez zwykle odestanie do szerszej
kategorii, nie identyfikujac szczegélowiej podkategorii towaréw i uslug mogacych naleze¢ do tej
ostatniej kategorii, [zba Odwolawcza OHIM btednie uznala wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa
do znaku za niedopuszczalny ze wzgledu na to, ze skarzaca nie zidentyfikowala we wspomnianym
wniosku takich podkategorii.

Tytulem uzupelnienia nalezy uznal, ze — aby orzec w szczegélnosci w przedmiocie dopuszczalno$ci
wniosku o stwierdzenie wygasnigcia prawa do znaku opartego na braku rzeczywistego uzywania znaku
towarowego, takiego jak rozpatrywany w niniejszym wypadku — wlasciwe instancje OHIM musza
oceni¢ na wstepie, czy sporny znak towarowy zostal zarejestrowany dla kategorii towaréw lub ustug,
ktora jest na tyle szeroka, aby mozna bylo wyrézni¢ w jej ramach kilka podkategorii mogacych
wystepowac niezaleznie od siebie. Jak wynika bowiem z orzecznictwa przywotanego w pkt 21 i 22
powyzej, mozliwo$¢ rozwazenia, lub niemozliwo$¢ rozwazenia, niezaleznych podkategorii w ramach
kategorii towaréw nalezacych do klasy 12, dla ktdrej zostal zarejestrowany sporny znak towarowy,
wplywa bezpoérednio na okreslenie zakresu wniosku przez podmiot wnoszacy o stwierdzenie
wygasniecia prawa do znaku. W niniejszym wypadku nalezy za$ stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza nie
orzekla w tej kwestii w zaskarzonej decyzji.

Po drugie, zakladajac, ze — jak uznala to skarzaca i mimo ze Izba Odwotawcza nie przedstawila swojego
stanowiska w tej kwestii — sporny znak towarowy zostal zarejestrowany dla kategorii towaréw lub
ustug, ktéra jest na tyle szeroka, aby mozna bylo wyrézni¢ w jej ramach kilka podkategorii mogacych
wystepowac niezaleznie od siebie, zwazywszy, ze, jak wynika to z rozwazan zawartych w pkt 25
powyzej, skarzaca mogla zatem wylaczy¢ ze swojego wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do
znaku niektére towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych nie kwestionuje ona rzeczywistego uzywania,
Izba Odwolawcza blednie uznala, ze wniosek skarzacej o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku
narusza ogélna zasade prawa nemo potest venire contra factum proprium. Taka sytuacja ma miejsce,
tym bardziej ze — jak wspomnial to OHIM w swoich pismach — z orzecznictwa wynika, iz nawet jesli
podmiot zadajacy przedstawienia dowodu rzeczywistego uzywania znaku towarowego miatby wiedze
o uzywaniu tego znaku towarowego, nawet rzeczywistym lub intensywnym, nie dziatalby on koniecznie
w zlej wierze, przedstawiajac takie zadanie. Sluszna jest bowiem che¢ przedstawienia do oceny
wlasciwych instancji OHIM kwestii, czy uzywanie — o ktérym posiada si¢ wiedze — jest wystarczajace,
by stanowié rzeczywiste uzywanie w rozumieniu art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz
w rozumieniu istotnego orzecznictwa [wyrok z dnia 8 marca 2012 r., Arrieta D. Gross/OHIM -
International Biocentric Foundation i in. (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, pkt 87].

Z powyzszych rozwazan wynika, ze odrzucajac jako niedopuszczalny wniosek o stwierdzenie
wygasniecia prawa do znaku w zakresie, w jakim jest on skierowany przeciwko towarom nalezacym do
klasy 12, dla ktérych sporny znak towarowy zostal zarejestrowany, Izba Odwolawcza naruszyla przepis
art. 51 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz zasade 37 ust. a) ppkt (iii) rozporzadzenia nr 2868/95.
W konsekwencji nalezy uwzgledni¢ cze$¢ pierwsza jedynego zarzutu jako zasadna.

Jesli chodzi o cze$¢ druga jedynego zarzutu, dotyczy ona naruszenia prawa, ktérego wedlug skarzacej
dopuscita sie Izba Odwolawcza, uznajac wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku za
niedopuszczalny w calosci ze wzgledu na to, ze wniosek o stwierdzenie wygasnigcia prawa do znaku
nie moze zosta¢ uznany za czeéciowo dopuszczalny. Scislej z uzasadnienia zaskarzonej decyzji wynika,
ze poniewaz Izba Odwolawcza uznala wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku za
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niedopuszczalny w zakresie, w jakim jest on skierowany przeciwko towarom nalezacym do klasy 12,
nalezy uzna¢ go za niedopuszczalny w calo$ci, a mianowicie w zakresie, w jakim jest on skierowany
zaréwno przeciwko wspomnianym towarom, jak i przeciwko ustugom nalezacym do klasy 37.

Otéz, jak stwierdzono w pkt 33 powyzej, zaskarzona decyzja jest niezgodna z prawem w zakresie,
w jakim Izba Odwotawcza uznala niedopuszczalno$¢ wniosku o stwierdzenie wygasniecia prawa do
znaku w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 12. W konsekwencji Izba Odwotawcza réwniez
btednie uznata za niedopuszczalny w calosci wniosek o stwierdzenie wygas$niecia prawa do znaku.

W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan nalezy uwzglednic¢ cze$¢ pierwsza jedynego zarzutu jako
zasadng i w konsekwencji stwierdzi¢ niewaznos$¢ zaskarzonej decyzji w calosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obciazona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz OHIM przegral sprawe w zakresie, w jakim stwierdzono niewazno$¢ zaskarzonej decyzji,
nalezy nakaza¢ mu — zgodnie z zadaniem strony skarzacej — pokrycie wlasnych kosztéw oraz kosztow
poniesionych przez strone skarzaca i to pomimo zadania OHIM majacego na celu uwzglednienie
skargi.

Poniewaz skarzaca wniosla ponadto o obcigzenie OHIM kosztami postepowania przed Izba

Odwotawcza, nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 136 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem

niezbedne koszty poniesione przez strony w zwiazku z postegpowaniem przed izba odwolawcza uznaje

sie za koszty podlegajace zwrotowi.

Poniewaz zadania interwenienta nie zostaly uwzglednione, pokrywa on wtasne koszty.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 22 marca 2013 r.
(sprawa R 164/2012-4).

2) OHIM pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Kapelta EOOD.

3) Oribay Mirror Buttons, SL pokrywa wlasne koszty.
Martins Ribeiro Gervasoni Madise
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 9 grudnia 2014 r.

Podpisy
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