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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MANUELA CAMPOSA SANCHEZA-BORDONY
przedstawiona w dniu 19 lipca 2016 r."

Sprawa C-577/14 P

Brandconcern BV
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Slowny znak towarowy ,Lambretta” — Whniosek
o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku zlozony przez Brandconcern BV — Czesciowe stwierdzenie
wygasniecia prawa do znaku

1. Rejestracja znaku towarowego wymaga m.in. wskazania w zgloszeniu towaréw lub ustug, dla ktérych
wnosi sie o ochrone danego oznaczenia odrézniajacego. W tym celu zar6wno podmioty gospodarcze,
jak urzedy ds. znakéw towarowych panstw cztonkowskich oraz Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci
Intelektualnej (zwany dalej ,,Urzedem” lub ,EUIPO”?) stosuja klasyfikacje nicejska’.

2. Porozumienie nicejskie obejmuje wykaz 34 klas towaréw oraz 11 klas ustug. Kazda klasa obejmuje
ogdlne okreslenia odpowiadajace sektorom, do ktérych przynaleza odpowiednie towary lub uslugi.
Klasyfikacja zawiera dodatkowo alfabetyczne wyliczenie towaréw i uslug, ktére informuje o klasie, do
ktorej przynalezy kazdy z nich.

3. W wyroku The Chartered Institute of Patent Attorneys® (zwanym dalej ,wyrokiem IP Translator”)
Trybunal wypowiedzial si¢ co do wykladni w razie uzywania nagléwkéw klasy porozumienia
nicejskiego jako czynnika, ktéry wywiera skutki, gdy chodzi o zakres ochrony udzielonej w wyniku
rejestracji. Trybunal wyznaczyl pewne reguly, a w szczegdlnosci zwrdcil uwage na koniecznos¢
wskazywania w zgloszeniach w sposéb jasny i dokladny towaréw lub ustug, ktére maja by¢ objete
rejestracja’. Trybunal nie ograniczyt jednak skutkéw czasowych swego wyroku.

Jezyk oryginatu: hiszpanski
2 — Skrét nazwy urzedu w jezyk angielskim (European Union Intellectual Property Office) uzywany jest we wszystkich pozostalych jezykach.

3 — Porozumienie nicejskie dotyczace miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zmienione w dniu 28 wrze$nia 1979 r. (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1154, nr 1-18200, s. 89; zwane dalej ,porozumieniem
nicejskim”, ,,porozumieniem” lub po prostu ,klasyfikacja”).

4 — Wyrok z dnia 19 czerwca 2012 r. (C-307/10, EU:C:2012:361). Wyrok ten znany jest poprzez odwotlanie do stownego znaku towarowego,
ktérego dotyczyl: ,IP Translator”.

5 — Co do wyroku IP Translator zob. pkt. 53 i nast.
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4. Przedsigbiorstwo Brandconcern BV wnosi w odwotaniu o uchylenie wyroku Sadu z dnia 30 wrze$nia
2014 r., Scooters India/OHIM - Brandconcern (Lambretta) (zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”)®
z uwagi na blad polegajacy na niezastosowaniu doktryny z wyroku IP Translator w sposéb
retroaktywny do dokonanego w EUIPO zgloszenia rejestrowego dotyczacego klasy 12. Przedmiotowe
odwotanie pozwoli w pierwszej kolejnosci wyjasni¢ granice linii orzeczniczej ustalonej w wyroku IP
Translator w sposéb ogdlny, a nastepnie przeanalizowa¢ mozliwos$¢ jej ewentualnego zastosowania do
zarejestrowanych juz znakéw towarowych.

5. W kazdym razie waga wyroku, w ktérym zostanie rozstrzygniete odwolanie, bedzie ograniczona
z uwagi na nowe brzmienie art. 28 rozporzadzenia nr 207/2009” po wejsciu w zycie w dniu 23 marca
2016 r. rozporzadzenia (UE) 2015/2424°. Ustep 8 tego artykulu ma na celu zaradzenie problemom
interpretacyjnym dotyczacym klasyfikowania towaréw i ustug w przypadku znakéw towarowych
zarejestrowanych przed wydaniem wyroku IP Translator.

I — Ramy prawne

A — Rozporzgdzenie nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

6. Unijne znaki towarowe Unii Europejskiej regulowane sa na uzytek niniejszego sporu
rozporzadzeniem nr 207/2009. Pézniejsze reformy wprowadzone rozporzadzeniem 2015/2424, ktére
zmienilo istotne aspekty poprzedniej regulacji w przedmiocie znakéw wspélnotowych (zwanych dzi$
,znakami towarowymi Unii Europejskiej”)’, nie wplywaja ratione temporis na niniejsze odwolanie.
Niemniej nalezy tu przywola¢ nowy art. 28 (,Okreslenie i klasyfikacja towaréw i ustug”), ktérego ust. 8
stanowi:

»8. Wlasciciele unijnych znakéw towarowych zgloszonych przed dniem 22 czerwca 2012 r., ktdre
zostaly zarejestrowane w odniesieniu do calego nagtéwka klasyfikacji nicejskiej, moga zlozy¢
o$wiadczenie, ze ich zamiarem w dacie zgloszenia bylo uzyskanie ochrony w stosunku do towaréw lub
ustug wykraczajacych poza towary lub ustugi objete dostownym znaczeniem nagléwka danej klasy, pod
warunkiem ze tak oznaczone towary lub ustugi znajduja sie w alfabetycznym wykazie dla danej klasy
w edycji klasyfikacji nicejskiej obowigzujacej w dacie zgloszenia.

Oséwiadczenie takie jest skladane w Urzedzie w terminie do dnia 24 wrze$nia 2016 r. i wskazuje
w sposéb jasny, dokladny i szczegélowy towary i uslugi inne niz te wyraznie objete dostownym
znaczeniem okreslen nagléwkow klas, pierwotnie objetych zamiarem wlasciciela. [...]

Uznaje si¢, Zze unijne znaki towarowe, w odniesieniu do ktérych nie zlozono zadnego oswiadczenia
w terminie, o ktérym mowa w akapicie drugim, obejmuja, po uplywie tego terminu, jedynie towary
lub uslugi wyraznie objete doslownym znaczeniem okreslen zawartych w nagtéwku danej klasy”.

6 — Sprawa T-51/12, niepublikowany (EU:T:2014:844).

7 — Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

8 — Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie Rady (WE)
nr 207/2009 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujace rozporzadzenie Rady (WE)
nr 40/94 w sprawie wspélnotowego znaku towarowego oraz uchylajace rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opfat na rzecz
Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).

9 — Lub tez ,unijnym znakiem towarowym”, zgodnie z art. 1 pkt 2 rozporzadzenia 2015/2424. W dalszej czesci bede postugiwaé sie terminem
»unijny znak towarowy”.
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7. Znajdujacy sie w tytule VI ,Zrzeczenie si¢, wygasniecie i uniewaznienie” art. 51, dotyczacy podstaw
wygasniecia prawa do znaku stanowi:

»1. Wygaéniecie prawa wlasciciela wspdélnotowego znaku towarowego stwierdza si¢ na podstawie
wniosku do Urzedu lub roszczenia wzajemnego w postgpowaniu w sprawie naruszenia:

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

[...]

2. W przypadku gdy podstawy stwierdzenia wygasniecia praw istnieja jedynie w odniesieniu do
niektérych towaréw lub ustug, dla ktérych wspélnotowy znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza
sie wygasniecie prawa wlasciciela jedynie w odniesieniu do tych towaréw lub ustug”.

B — Rozporzgdzenie wykonawcze (WE) nr 2868/95"
8. Zasada 2, zatytulowana , Wykaz towaréw i uslug”, stanowi:

»1. Wspdlna klasyfikacje okreslona w art. 1 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i uslug do celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r. ze zmianami
i poprawkami stosuje sie do klasyfikacji towaréw i ustug.

2. Wykaz towaréw i uslug sporzadza si¢ w taki sposéb, aby jasno wskaza¢ charakter towaréw i uslug,
oraz zeby dopuszczala ona Kklasyfikacje kazdego towaru i kazdej ustugi w tylko jednej klasie
klasyfikacji nicejskiej.

3. Towary i uslugi sa co do zasady zgrupowane zgodnie z klasami klasyfikacji nicejskiej, tak, aby kazda
grupa byla poprzedzona numerem klasy tej klasyfikacji, do ktérej ta grupa towaréw lub uslug
nalezy, i przedstawione w porzadku klas tej klasyfikacji.

4. Klasyfikacja towaréw i ustug sluzy wylacznie celom administracyjnym. Towary i uslugi nie moga
dlatego by¢ uwazane za podobne do siebie na takiej podstawie, ze wykazane sa w tej samej klasie
w klasyfikacji nicejskiej, a towary i ustugi nie moga by¢ uwazane za odmienne od siebie na takiej
podstawie, ze wykazane sa w réznych klasach w klasyfikacji nicejskie”.

C — Komunikaty dyrektora wykonawczego EUIPO

9. Dyrektor wykonawczy EUIPO wykonuje uprawnienia przyznane na podstawie art. 124
rozporzadzenia nr 207/2009. Sposréd nich warto wyrézni¢ na uzytek niniejszego wywodu uprawnienie
do przyjmowania wewnetrznych instrukcji administracyjnych oraz publikacji obwieszczen [ust. 2 lit. a)]
w Dzienniku Urzedowym EUIPO na mocy art. 89 lit. b) rozporzadzenia.

10 — Rozporzadzenie Komisji z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujace rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 189), w brzmieniu zmienionym rozporzadzeniem (WE)
nr 355/2009 Komisji z dnia 31 marca 2009 r. (Dz.U. 2009, L 109, s. 3); dalej bede uzywac okreslenia ,rozporzadzenie wykonawcze”.
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10. W celu wyjasnienia praktyki stosowanej przez Urzad co do postugiwania sie nagtéwkami klasy jak
réwniez jego skutkéw, gdy zgloszenia wspolnotowego znaku towarowego byly obiektem ograniczenia
lub cze$ciowego zrzeczenia sie lub gdy dotyczylo ich postepowanie w sprawie sprzeciwu albo
uniewaznienia prawa do znaku, dyrektor wykonawczy przyjal i opublikowal komunikat nr 4/03".
Zgodnie z jego pkt IV akapity pierwszy i drugi:

»W 34 klasach towaréw i 11 klasach ustug mieszcza sie wszystkie towary i ustugi. W rezultacie uzycie
wszystkich ogélnych okres$len wymienionych w nagléwku okreslonej klasy stanowi zastrzezenie
wszystkich towaréw i uslug przynalezacych do tej klasy.

Podobnie postuzenie si¢ danym ogélnym okresleniem z nagléwka klasy dotyczy¢ bedzie wszystkich
towaréw lub ustug objetych tym ogdélnym okresleniem i prawidlowo zaklasyfikowanych do tej samej
klasy. [...]".

11. W nastepstwie wyroku IP Translator, mimo ze Trybunal dokonywal w nim interpretacji dyrektywy
2008/95/WE™, a nie rozporzadzenia nr 207/2009, dyrektor wykonawczy EUIPO opublikowat
komunikat nr 2/12%, ktérego pkt V stwierdza:

»Co sie tyczy wspdlnotowych znakéw towarowych zarejestrowanych przed wejsciem w zycie niniejszego
komunikatu, w przypadku ktérych postuzono sie wszystkimi ogdlnymi okresleniami wymienionymi
w nagltéwku danej klasy, Urzad przyjmuje, ze zamiarem zglaszajacego, w $wietle wskazan zawartych
we wczedniejszym komunikacie nr 04/03, bylo objecie wszystkich towaréw lub ustug wskazanych
w alfabetycznym wykazie tej klasy, zgodnie z wersja obowigzujaca w chwili dokonania zgloszenia.

Powyzsze nie wplywa na stosowanie postanowien art. 50 RWZT [rozporzadzenia w sprawie
wspoélnotowego znaku towarowego]”.

II — Okolicznosci powstania sporu

12. Jak wynika z pkt 1-6 zaskarzonego wyroku, spétka Scooters India Ltd. jest wlascicielka stownego

wspélnotowego znaku towarowego ,Lambretta”', zgloszonego w dniu 7 lutego 2000 r.

i zarejestrowanego przez Urzad w dniu 6 sierpnia 2002 r. pod numerem 1495100.

13. W zgloszeniu rejestrowym ograniczono towary objete znakiem towarowym do klas 3, 12, 14, 18
i 25 porozumienia nicejskiego. Do celéw niniejszego odwolania, z uwagi na to, ze Scooters India
odstapila czesciowo od swych zadan przed Sadem ', wystarczy odnie$¢ si¢ do towaréw przynalezacych
do klasy 12, ktérej opis w porozumieniu nicejskim jest nastepujacy:

— klasa 12: , pojazdy; urzadzenia stuzace do poruszania sie na ladzie, w powietrzu lub wodzie”.

11 — Komunikat z dnia 16 czerwca 2003 r., w sprawie uzywania nagléwkéw klas w wykazach towardw i ustug dla potrzeb zgloszen
wspdlnotowych znakéw towarowych.

12 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

13 — Komunikat z dnia 20 czerwca 2012 r. o identycznym tytule co jego poprzednik, komunikat nr 4/03, ktéry uchylil i zastapil. Uchylenie
komunikatu nr 2/12 odbedzie si¢ etapami: cze$ciowo od dnia 23 marca 2016 r. a w pozostalej czesci w dniu 25 wrze$nia tego samego roku,
gdy zostanie on zastgpiony komunikatem nr 1/2016 dyrektora wykonawczego Urzedu z dnia 8 lutego 2016 r., dotyczacym stosowania art. 28
rozporzadzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

14 — W odpowiedzi na skarge Scooters India twierdzita, ze w zgloszeniu zastrzezono wczesniejszy charakter pieciu zarejestrowanych znakéw
towarowych w Zjednoczonym Krélestwie, w szczegdlnosci znaku nr 874581 dla samochodéw, samochodéw ciezarowych, roweréw
i akcesoriéw zawartych w klasie 12, i jednego we Wloszech.

15 — Zgodnie z pkt 7 zaskarzonego wyroku Scooters India odstgpita od zadania uniewaznienia prawa do znaku w odniesieniu do pozostalych klas
towaréw i uslug.
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14. W dniu 19 listopada 2007 r. przedsiebiorstwo Brandconcern zlozylo wniosek o stwierdzenie
czeSciowego wygasniecia prawa do znaku towarowego Lambretta zgodnie z art. 50 ust. 1 lit. a)
i art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 40/94'°. Wniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku
obejmowal m.in. towary z klasy 12 i uzasadniany byl brakiem rzeczywistego uzywania znaku
towarowego w nieprzerwanym okresie 5 lat.

15. Decyzja z dnia 24 wrze$nia 2010 r. Wydzial Uniewaznien EUIPO uwzglednit wniosek
Brandconcern i stwierdzil cze$ciowe wygasniecie prawa do znaku towarowego od dnia 19 listopada
2007 r. dla towaréw nalezacych m.in. do klasy 12.

16. Decyzja z dnia 24 wrzes$nia 2010 r. zostala zaskarzona przez Scooters India do EUIPO na podstawie
art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/20009.

17. Pierwsza Izba Odwotawcza EUIPO w decyzji z dnia 1 grudnia 2011 r. (zwanej dalej ,zaskarzona
decyzja”) oddalita odwolanie Scooters India, z wyjatkiem czeéci dotyczacej ,mydel” z klasy 3
(w ktérym to przypadku uchylita decyzje z dnia 24 grudnia 2010 r.) .

18. Izba Odwolawcza wskazala jako przyczyne oddalenia odwotania Scooters India to, Ze nie
udowodniono w wystarczajacy sposob rzeczywistego uzywania znaku towarowego Lambretta
w przypadku towaréw z klasy 12 (m.in.), co zadecydowalo o wygasnieciu rejestracji znaku
towarowego.

III — Zaskarzony wyrok

19. W dniu 8 lutego 2012 r. Scooters India wniosta do Sadu skarge o stwierdzenie niewaznosci decyzji
Izby Odwotawczej. Jako jedyny zarzut podniesiono naruszenie art. 51 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009, ktéry to zarzut zostal nastepnie podzielony na dwie czesci.

20. W pierwszej z nich Izbie Odwolawczej zarzucono, ze nie wykluczyla cze$ci zamiennych ze
stwierdzenia wygasniecia, domagajac sie¢ w ten sposéb od EUIPO zastosowania kryterium
obowigzujacego w chwili dokonania zgloszenia w 2000 r. Zgodnie z tym kryterium (zwanym dalej
skryterium kompleksowym”), jezeli zgloszenia rejestrowe znakéw towarowych wymieniaja bez
dokonania rozréznienia towary wskazane w naglowku klasy, to obejmuja one wszystkie towary
z alfabetycznego wykazu towaréw i ustug nalezacych do tej klasy.

21. Sad zniuansowal te krytyke. Przeanalizowal', czy czeéci zamienne do skuteréw przynaleza do
towaréw zawartych w klasie 12 i zbadal w dalszej kolejnosci, czy zgloszenie rejestrowe Scooters India
mozna bylo rozpoznaé zgodnie z kryterium kompleksowym, czy tez raczej z kryterium ,dostownym” ",
tj. biorac pod uwage jedynie kategorie towaréw wprost zawartych w nagléwku danej klasy (w tym

przypadku byly to: pojazdy; urzadzenia sluzace do poruszania si¢ na ladzie, w powietrzu lub wodzie).

16 — Rozporzadzenie Rady z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1). Obecnie artykul 51
ust. 1 lit. a) i art. 51ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

17 — W tym samym dniu Izba Odwotawcza réwniez oddalita odwotanie Brandconcern od decyzji Wydzialu Uniewaznien.
18 — Punkt 18 i nast. zaskarzonego wyroku.

19 — Dla okreslenia tych dwoch podej$¢ uzywane sa czesto terminy angielski ,class-heading-covers-all-approach” dla kryterium kompleksowego
oraz ,class-heading-means-what-it-says-approach” w przypadku kryterium dostownego. Zobacz np. F. Kramer, § 32, w: Ekey, Bender,
Fuchs-Wisseman (Hrsg.), Markenrecht, (Bd. I), 3. Aufl., C.F. Miiller, 2015, s. 65, pkt 649.
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22. Sad przywotal wyrok IP Translator”™, z ktérego wynika, ze, gdy zglaszajacy znak towarowy postuzy
sie wszystkimi ogélnymi okresleniami z nagléwka danej klasy klasyfikacji, to powinien wskazaé, czy
jego zgloszenie obejmuje wszystkie towary lub ustugi zawarte w wykazie alfabetycznym danej wskazanej
klasy, czy tez jedynie niektére z nich, a w tym ostatnim przypadku jest zobowigzany do
wyszczeg6lnienia towaréw lub ustug przynalezacych do danej klasy?.

23. Z uwagi na to, ze wyrok IP Translator zostal wydany po zajéciu zdarzenn bedacych przedmiotem
odwotania, Sad zbadal jego wplyw i uznal, Ze do niniejszej sprawy znajduje zastosowanie komunikat
nr 2/12, przywolujac zasadniczo nastepujace argumenty: a) komunikat nr 4/03 mial wylacznie
charakter objasniajacy praktyke Urzedu stosowana do chwili jego publikacji; b) komunikat nr 2/12 nie
dokonywal rozréznienia pomiedzy znakami towarowymi zarejestrowanymi przed lub po komunikacie
nr 4/03; i c) zasada pewnos$ci prawa wymaga zastosowanie komunikatu nr 2/12 do znakéw towarowych
zarejestrowanych, podobnie jak Lambretta, przed wydaniem komunikatu nr 4/03*.

24. W rezultacie Sad orzek!, ze wymienienie w zgloszeniu rejestrowym znaku towarowego Lambretta
wszystkich kategorii towaréw z nagléwka klasy 12 nalezy interpretowaé w ten sposéb, iz obejmuje ono
wszystkie towary z wykazu alfabetycznego tej klasy, co dodatkowo odpowiadalo zamiarowi Scooters
India. Stwierdzil réwnocze$nie, ze chociaz czesci zamienne do skuteréw nie widnieja jako takie
w wykazie alfabetycznym towardw z klasy 12, to jednak obejmuje on akcesoria i cze$ci do pojazdow,
takie jak opony, kota czy korbowody, z uwagi na co Izba Odwotawcza powinna byla zbada¢
rzeczywiste uzywanie znaku towarowego w odniesieniu do czesci zamiennych. Poniewaz w zaskarzonej
decyzji pominigta zostala ta analiza, Sad uwzglednil pierwsza czes¢ zarzutu niewaznosci przywolanego
przez Scooters India®.

25. W drugiej czesci zarzutu Scooters India podnosita, ze Izba Odwolawcza naruszyla prawo z uwagi
na niezastosowanie orzecznictwa Trybunalu, zgodnie z ktérym rzeczywiste uzywanie znaku
towarowego dla czesci zamiennych oznacza, ze zachowane zostaja prawa wlasciciela w odniesieniu do
towaréw zawierajacych te czesci*.

26. Sad oddalil druga cze$¢ zarzutu, poniewaz Izba Odwolawcza nie przeanalizowala dowoddéw
przedstawionych w zwiazku z czeéciami zamiennymi do skuteréw. Pouczyt jednak Izbe Odwotawcza
co do sposobu, w jaki powinna przeprowadzi¢ te analize w przypadku uzywania znaku towarowego
Lambretta w odniesieniu do czeéci zamiennych, odwolujac si¢ m.in. do kryteriéw ustanowionych
w wyroku Ansul®.

IV — Postepowanie przed Trybunalem oraz Zadania stron

27. Odwolanie wniesione przez Brandconcern wplynelo do sekretariatu Trybunatu w dniu 11 grudnia
2014 r., a odpowiedzi EUIPO oraz Scooters India, odpowiednio, w dniach 10 i 18 marca 2015 r.

28. Zgodnie z art. 175 § 1 regulaminu postgpowania przed Trybunatem replika zostala ztozona w dniu
4 czerwca 2015 r., a dupliki Scooters India i EUIPO, odpowiednio, w dniach 8 i 13 lipca 2015 r.

20 — Sad zacytowal w szczegdlnosci pkt 56, zgodnie z ktérym dyrektywa 2008/95 nie stoi na przeszkodzie uzywaniu ogélnych okreslen
nagtéwkow klas klasyfikacji nicejskiej w celu wskazania towaréw i ustug, w odniesieniu do ktérych zada sie ochrony znakiem towarowym,
pod warunkiem ze tego typu wskazanie jest wystarczajaco jasne i precyzyjne, aby umozliwi¢ wlasciwym krajowym organom wladzy
i podmiotom gospodarczym ustalenie zakresu wnioskowanej ochrony.

21 — Punkt 61 wyroku IP Translator.

22 — Punkty 27-34 zaskarzonego wyroku.

23 — Punkty 35-38 zaskarzonego wyroku.

24 — Wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), w szczegdlnosci pkt 40—43.
25 — Zobacz przypis poprzedni; réwniez pkt 44 zaskarzonego wyroku.
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29. Brandconcern wnosi do Trybunalu, po pierwsze, o: a) uchylenie zaskarzonego wyroku; b) oddalenie
skargi Scooters India wniesionej do Sadu; i c) obciazenie kosztami stron przeciwnych. Pomocniczo
wnosi o uchylenie zaskarzonego wyroku w czesci dotyczacej stwierdzenia niewaznosci decyzji Izby
Odwotawczej z dnia 1 grudnia 2011 r. i o obciazenie kosztami EUIPO oraz Scooters India.

30. EUIPO wnosi do Trybunalu o: a) uznanie drugiego zarzutu odwolania za niedopuszczalny; b)
oddalenie odwotania; i ¢) obciazenie Brandconcern kosztami.

31. Scooters India wnosi do Trybunalu o oddalenie odwotania i o obciazenie strony wnoszacej
odwotanie kosztami.

32. W dniu 11 maja 2016 r. na wniosek Brandconcern i Scooters India, zgodnie z art. 76 § 1
regulaminu postepowania, odbyla sie¢ rozprawa, w ktérej udzial wziely wszystkie strony.

V — Analiza odwolania

33. Brandconcern zarzuca Sadowi dwukrotne dopuszczenie si¢ naruszenia prawa: a) naruszenie art. 51
ust. 1 lit. a) w zwigzku z art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009; oraz b) uchybienie proceduralne
polegajace na braku spdjnosci pomiedzy zadaniami skarzacych i sentencja, co doprowadzilo do
wydania wyroku ultra petita.

A — W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) w zwigzku z art. 51
ust. 2 rozporzgdzenia nr 207/2009

1. Twierdzenia stron

34. Brandconcern uwaza®, ze Sad dopuscit si¢ naruszenia prawa, przyjmujac, iz w my$l zasady
pewnosci prawa EUIPO, uznawszy, Ze rejestracja rozpatrywanego oznaczenia oparta na nagtéwku klasy
12 obejmowatla réwniez czesci zamienne, mial obowigzek zbadaé, czy Scooters India rzeczywiscie
uzywala znaku towarowego w odniesieniu do tych towaréw.

35. Dla poparcia swego twierdzenia Brandconcern przywotuje wyrok IP Translator, w ktérym Trybunat
wypowiedzial si¢ jego zdaniem za doslownym znaczeniem okreslen uzywanych przez wlascicieli
znakéw towarowych w zgloszeniach rejestrowych. W jego przekonaniu wyrok ten powinien znajdowac
zastosowanie w niniejszej sprawie bez jakichkolwiek modyfikacji oraz bez mozliwosci dania
pierwszenistwa wymogom pewnosci prawa wskazanym przez Sad w zaskarzonym wyroku.

36. Brandconcern uwaza, ze Sad nie moze ograniczy¢ w czasie skutkéw wyroku Trybunatu, jezeli ten
ostatni sam nie zawarl podobnego zastrzezenia we wlasnym rozstrzygnieciu. Dodatkowo Scooters
India nie przywolala przed Sadem Zzadnego precedensu, w ktérym wypowiedziano by sie za tak
liberalnym stosowaniem zasady pewno$ci prawa, nie czyni tego réwniez sam zaskarzony wyrok.
W tym wzgledzie Sad nie moze wykorzystywa¢ swych wlasnych wyrokéw, aby ograniczy¢ skutki
wyroku Trybunatu.

26 — Chociaz wnoszacy odwolanie przedstawil na wstepie pewne twierdzenia dotyczace uzywania przez Scooters India znaku towarowego
Lambretta w odniesieniu do cze$ci zamiennych, to nie zostana one tu przedstawione z uwagi na brak znaczenia dla rozstrzygniecia zarzutu
pierwszego.
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37. Wreszcie Brandconcern zaprzecza, aby przy dokonywaniu wykladni zgloszen rejestrowych nalezalo
bra¢ pod uwage zamiar wlascicieli znakéw towarowych?, wbrew praktyce EUIPO sprzed wydania
komunikatu nr 2/12. W kazdym razie zamiar ten powinien odnosi¢ si¢ do wykazu towaréw i uslug
w celu okreslenia z jak najwieksza doktadnoscia zakresu ochrony zastrzezonego przez wtasciciela znaku
towarowego, jak tego wymagal pdzniej wyrok IP Translator. Nie mozna kompensowa¢ brakéw
pierwotnego zgloszenia, odwolujac sie do pdzniejszego zastrzezenia wcze$niejszego charakteru, ani tez
w ramach procedury odwotawcze;j.

38. Podsumowujac, zdaniem Brandconcern Trybunal mégt przyja¢ w wyroku IP Translator podejscie
»prospektywne” jako zasade wykladni zgloszen rejestrowych, lecz tego nie uczynil. Ustanowit
natomiast przeciwnie ogdlna zasade, ktora stawia wymog jasnos$ci i precyzyjnosci wskazan zawartych
w zgloszeniach znakéw towarowych i w $wietle ktdrej nalezy te zgloszenia interpretowac.

39. EUIPO odrzuca argumenty Brandconcern. W szczegdlnosci wskazuje, ze wyrok IP Translator nie
opowiedzial si¢ za zadnym z punktéw widzenia, tj. ani za kryterium kompleksowym z komunikatu
nr 4/03 ani za kryterium doslownym. Wyrok ten, jak twierdzi, odnosil si¢ do zgloszen rejestrowych
a nie do znakéw towarowych juz zarejestrowanych, przez co wymogi jasnosci i precyzyjnosci dotycza
przede wszystkim tych pierwszych, natomiast w mniejszym stopniu tych drugich.

40. Zdaniem Urzedu pkt 60 wyroku IP Translator ma sugerowac, ze zamiar zglaszajacego urasta do
rangi kryterium podstawowego w procesie ustalenia zakresu ochrony przyznanej z tytulu znaku
towarowego. Jednak, chociaz to do zglaszajacych nalezy klaryfikacja wlasnego zamiaru zgodnie
z wymogami jasnosci i precyzyjnosci, to wlasciwy organ (urzad ds. znakéw towarowych) musi zbadaé¢
ten zamiar w przypadku juz zarejestrowanych znakéw towarowych. Wyrok IP Translator nie moze by¢
przywolywany jako mozliwo$¢ zastgpienia analizy zamiaru zglaszajacego za pomoca domniemania.
W tym sensie Sad nie zignorowal wskazéwek wyroku IP Translator dotyczacych zgloszen znakéw
towarowych, a jedynie zmodyfikowal je w odniesieniu do znakéw towarowych juz zarejestrowanych.

41. Urzad dodaje, ze zamiar Scooters India byl oczywisty przy dokonywaniu rejestracji wczesniejszego
brytyjskiego znaku towarowego Lambretta, zastrzegajacego wczesniejszy charakter dla wszystkich
towaréw, tj. ,samochoddéw, samochodéw dostawczych i rowerdw, jak réowniez czesci i elementéw
sktadowych” tych towardéw.

42. Zdaniem Scooters India wykladnia wyroku IP Translator proponowana przez Brandconcern
oznaczalaby naruszenie pewno$ci prawa oraz zasady ochrony uzasadnionych oczekiwan podmiotéw,
ktére kierowaly sie kryterium urzedéw ds. znakéw towarowych (nie tylko EUIPO) co do wskazywania
nagltowkéw klas jako skréconego odwotania do wszystkich towaréw do nich przynaleznych zgodnie
z wykazem alfabetycznym. Uwaza dodatkowo z tych samych powodéw co EUIPO, ze Brandconcern
btednie odczytuje wyrok IP Translator.

2. Analiza zarzutu

43. W ramach pierwszego zarzutu odwotania Brandconcern wskazuje na naruszenie w zaskarzonym
wyroku art. 51 ust. 1 lit. a) w zwiazku z art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. Przepis ten
nakazuje, aby w okresie 5 lat znak towarowy byl rzeczywiscie uzywany w odniesieniu do towaréw
i ustug, ktére podlegaja ochronie .

27 — Zobacz pkt 34 zaskarzonego wyroku.
28 — Wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), pkt 37.
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44. O ile pojecie ,rzeczywistego uzywania” zostalo poddane szerokiej i szczeg6lowej interpretacji
w wyroku Ansul®, i nie ono jest kwestia sporng w niniejszym odwotaniu, o tyle caly czas wyjasnienia
wymaga odwolywanie do ,towaréw i uslug, dla ktérych [znak towarowy] zostal zarejestrowany”.

45. Skoro zatem zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 1 lit. c), rozporzadzenia nr 207/2009 w celu
wpisania znaku towarowego do rejestru zgloszenie unijnego znaku towarowego powinno zawierac
wykaz towaréw lub ustug, w odniesieniu do ktérych wnioskuje sie o ochrone, to Brandconcern
twierdzi, ze ocena tego zgloszenia powinna zosta¢ dokonana zgodnie z tezami wyroku IP Translator.

46. Spoér dotyczacy zastosowania wyroku IP Translator w niniejszej sprawie przebiega zasadniczo
dwutorowo: dotyczy jego zastosowania w czasie i mozliwej ekstrapolacji z punktu widzenia
materialnego. O ile Brandconcern wskazuje na brak ograniczenia skutkéw w samym wyroku oraz
wynikajaca stad niemozno$¢ zmodyfikowania przez Sad jego zastosowania poprzez przywolanie zasady
pewnosci prawa, o tyle EUIPO wskazuje na odmienny przedmiot sporu, a mianowicie zgloszenie znaku
towarowego (w sprawie rozstrzygnietej wyrokiem IP Translator) oraz zarejestrowany juz znak
towarowy (w niniejszym postepowaniu).

a) W przedmiocie ograniczenia w czasie skutkéw wyrokéw wydanych przez Trybunal

47. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wykladnia przepisu prawa Unii dokonana przez Trybunat
w ramach kompetencji przyznanej mu w art. 267 TFUE wyjasnia i precyzuje znaczenie oraz zakres tego
przepisu, tak jak powinien lub powinien byt on by¢ rozumiany i stosowany od chwili jego wejscia
w zycie. Z powyzszego wynika, ze sady moga i powinny stosowal zinterpretowany w ten sposéb
przepis réwniez do stosunkéw prawnych powstalych przed wydaniem orzeczenia w sprawie wniosku
o dokonanie wyktadni, jezeli spelnione sa wszystkie pozostale przestanki wszczecia przed wlasciwym

sadem postepowania w sprawie zwiazanej ze stosowaniem takiego przepisu®.

48. To samo orzecznictwo stwierdza, ze w obliczu ogdlnej zasady pewnosci prawa, nieodiacznie
zwigzanej z porzadkiem prawnym Unii Trybunal moze jedynie wyjatkowo ograniczy¢ mozliwosé
powolywania sie przez zainteresowanych na przepis, gdy spelnione sa wymogi dobrej wiary
zainteresowanych i ryzyka powaznych komplikacji*'.

49. Wreszcie, wcigz zgodnie ze wspomnianym orzecznictwem, to do Trybunalu nalezy okreslenie
chwili, od ktérej bedzie wywiera¢ skutki dokonana wykladnia prawa Unii, a ograniczenie skutkéw
takiej wykladni moze mie¢ miejsce jedynie w samym wyroku. Zasada ta gwarantuje rownos¢
traktowania panstw czlonkowskich i innych podmiotéw prawa oraz spelnia tym samym réwniez
wymagania wynikajace z zasady pewnos$ci prawa*.

50. A zatem doktryna dotyczaca ograniczenia skutkéw wyroku Trybunalu moze zostaé¢ zreasumowana
w nastepujacych punktach: a) co do zasady wyroki Trybunalu wywieraja skutki ex tunc; b) wyjatkowo
dochodzi do ograniczenia skutkéw wykladni przepisu; c) Trybunal jest wylacznie wiasciwy do
dokonania takich ograniczen; oraz d) podobne ograniczenie musi zostaé wyraznie zamieszczone
w wyroku dokonujacym wyktadni danego przepisu.

29 — Ibidem, pkt 36—42.
30 — Wyrok z dnia 23 pazdziernika 2012 r., Nelson i in (C-581/10 i C-629/10, EU:C:2012:657), pkt 88 i przytoczone tam orzecznictwo.

31 — Wyroki: z dnia 14 kwietnia 2015 r., Manea (C-76/14, EU:C:2015:216), pkt 54 i przytoczone tam orzecznictwo (oddalajace); z dnia
28 kwietnia 2016 r., Borealis Polyolefine i in. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 i od C-391/14 do C-393/14, EU:C:2016:311), pkt 103
(zasadzajace).

32 — Wyroki: z dnia 23 pazdziernika 2012 r., Nelson i in. (C-581/10 i C-629/10, EU:C:2012:657), pkt 90, 91; a takze z dnia 6 marca 2007 r.,
Meilicke in. (C-292/04, EU:C:2007:132), pkt 37.
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51. Prawda jest, ze wyrok IP Translator, jak zauwaza Brandconcern, nie zawiera zadnego ograniczenia
w czasie swoich skutkéw prawnych, z uwagi na co na pierwszy rzut oka interpretowany przepis
powinien znaleZ¢ zastosowanie rowniez do sytuacji prawnych powstatych przed wydaniem orzeczenia.
Jednakze uwage zwraca to, iz zadna ze stron postepowania w trybie prejudycjalnym (11 panstw
czlonkowskich, Komisja, EUIPO oraz dwie strony postepowania ad quo) nie wnosila o dokonanie
takiego ograniczenia, co zobowiazaloby Trybunal do uwzglednienia tego zadania lub do jego
oddalenia. Natomiast wyrok milczy w tym wzgledzie. Cho¢ milczenie to otwiera droge dla
przypuszczen dotyczacych jego przyczyn, wole nie zapuszczaé sie w obszar czystych spekulacji, co
mogloby sie okaza¢ niezbyt owocne na uzytek niniejszego odwolania.

52. Bardziej wskazane natomiast wydaje sie¢ zbadanie argumentéw Urzedu, ktéry w celu wykazania
prawidtowosci wyroku Sadu, niuansuje znaczenie wyroku IP Translator dla niniejszego sporu: podczas
gdy wowczas chodzilo o zgloszenia rejestracyjne, obecnie mowa jest o znakach towarowych juz
zarejestrowanych. Nalezy zbada¢ zatem, jaki w rzeczywistosci jest sens wyroku IP Translator.

b) W przedmiocie wyroku IP Translator

53. Sprawa ta dotyczyta® zgloszenia nazwy ,IP Translator” do rejestracji jako krajowego znaku
towarowego. W zgloszeniu wskazano ustugi bedace przedmiotem ochrony przy uzyciu ogélnych
okreslen z nagléwka klasy 41 porozumienia nicejskiego, tj. o nastepujagcym brzmieniu: ,nauczanie;
ksztalcenie; rozrywka; dziatalnos¢ sportowa i kulturalna”.

54. Urzad ds. znakéw towarowych Zjednoczonego Krdlestwa odrzucil zgloszenie, powolujac si¢ na
przepisy prawa krajowego odpowiadajace art. 3 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy 2008/95.
Dokonat wyktadni zgloszenia zgodnie z komunikatem nr 4/03* w ten sposéb, ze obejmowalo ono nie
tylko ustugi typu wskazanego przez zglaszajacego, lecz réwniez wszystkie inne przynalezace do klasy
41, w tym tlumaczenie. Uznal, Ze w przypadku tych ostatnich ustug oznaczenie ,IP Translator”
pozbawione bylo charakteru odrézniajacego i mialo charakter opisowy.

55. Zglaszajacy® wnidst do sadu krajowego odwotanie od tej decyzji, podnoszac, ze zgloszenie nie
wskazywalo i nie obejmowalo zatem uslug ttumaczeniowych nalezacych do klasy 41. Z tego wzgledu
zarzuty wobec rejestracji znaku towarowego wskazane przez urzad byly bledne, za$ jego zgloszenie do
rejestracji — nieslusznie odrzucone.

56. W odpowiedzi na trzy pytania prejudycjalne (przeredagowane), Trybunal:

— nalozyt obowiazek, by towary i ustugi, w odniesieniu do ktérych wnosi si¢ o ochrone wynikajaca ze
znaku towarowego, byly wskazane przez zgtaszajacego w sposob wystarczajaco jasny i precyzyjny>;

— dopuscil uzywanie przez zglaszajacego ogdlnych okreslenn nagléwkéw klas klasyfikacji w celu
wskazania towaréw i ustug, w odniesieniu do ktérych zada si¢ ochrony wynikajacej ze znaku

towarowego, pod warunkiem ze tego typu wskazanie jest wystarczajaco jasne i precyzyjne®’; oraz

33 — Wiecej szczeg6tow w pkt 22-29 wyroku, ktére podsumowuja okolicznoéci faktyczne tamtego sporu.

34 — W pkt 33 wyroku stwierdzono, ze urzad ten odszed! przy tym wyjatkowo od swojej zwyczajowej praktyki stosowania kryterium dostownego.
35 — Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA).

36 — Wyrok IP Translator, pkt 38—49.

37 — Wyrok IP Translator, pkt 50-56.
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— uznal, ze w podobnej sytuacji, gdy zglaszajacy krajowy znak towarowy, ktéry postuguje sie
wszystkimi ogélnymi okresleniami nagléwka konkretnej klasy klasyfikacji nicejskiej w celu
wskazania towaréw lub ustug, w odniesieniu do ktérych wniesiono o ochrone wynikajaca ze znaku
towarowego, musi sprecyzowaé, czy jego zgloszenie do rejestracji obejmuje calo$¢ towaréw lub
ustug ujetych w wykazie alfabetycznym tej klasy, czy tylko niektére z tych towaréw lub ustug®.

57. Z lektury wyroku IP Translator wnioskuje, po pierwsze, ze jego sentencje nalezy rozumiec
w kontekscie rozstrzyganego sporu: chodzito o odrzucenie zgloszenia znaku towarowego zwiazane
z wykladnig klasy uslug, w odniesieniu do ktérych wniesiono o ochrone. W szczegdlnosci wyrok
opisuje sposob, w jaki zglaszajacy znak towarowy musi spelni¢ obowiazek okreslenia w sposéb jasny
i precyzyjny wykazu towaréw lub uslug, w stosunku do ktérych wnosi o rejestracje danego
oznaczenia®.

58. Po drugie, chociaz trzecie pytanie prejudycjalne odzwierciedlalo spér pomiedzy zwolennikami
kryterium dosfownego oraz kryterium kompleksowego® i stanowilo skierowana do Trybunalu zachete
do wziecia udzialu w tej debacie, to Trybunal uprzejmie podzigkowal za zaproszenie, koncentrujac
swoja odpowiedZ na zgloszeniu i przekierowujac sporne zagadnienie na obszar nalezacy do urzedéw
ds. znakéw towarowych .

59. W rezultacie z wyroku wynika, ze Trybunal nie opowiedzial si¢ w rzeczywisto$ci za Zzadna
z przeciwstawnych koncepcji. Co wiecej, dopuscit wrecz mozliwos¢ odwolywania sie do klas w sposéb
rodzajowy, wymagajac jedynie wystarczajacej jasnosci i precyzyjnosci, niezaleznie od zastosowanej
metody interpretacji. Z pewnoscia podobne rozwiazanie dotyka w wiekszym stopniu systeméw, ktére
postuguja sie kryterium kompleksowym, skoro zgodnie z tym rozwiazaniem zglaszajacy musi
sprecyzowad, czy jego zgloszenie do rejestracji obejmuje wszystkie towary lub uslugi ujete w wykazie
alfabetycznym konkretnej klasy, czy tylko niektére z tych towaréw lub ustug®. Jeszcze raz jednak
powtdrze, sentencja wyroku stwierdzala bez ogrédek, ze nie sprzeciwia sie¢ uzywaniu ogélnych
okreslen.

60. Po trzecie, chociaz moze nie jest to tak istotne, wyrok IP Translator nie dokonywal wykladni
konkretnego przepisu dyrektywy 2008/95, lecz wywiédl obowiazek jasnosci i precyzyjnosci, ciazacy na
zglaszajacych znaki towarowe, z calosci przepiséw i motywéw tego aktu normatywnego *.

c) Zastosowanie w niniejszej sprawie

61. Czy mozna dokona¢ bezposredniego przeniesienia tez wyroku IP Translator na kontekst sytuacji
lezacej u podstaw niniejszego sporu? Podzielam tu zastrzezenia EUIPO z uwagi na przytoczone ponizej
wzgledy.

38 — Wyrok IP Translator, pkt 57-63.

39 — W przypadku unijnego znaku towarowego obowiazek ten zawarty jest w art. 26 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, jak tez w zasadzie 2
rozporzadzenia wykonawczego. Wyrok IP Translator dokonywal wykladni dyrektywy 2008/95, ktéra nie zawiera zadnego podobnego

postanowienia.
40 — Jego brzmienie bylo nastepujace: ,Czy wykladnia tego rodzaju ogdlnych okreslen zaczerpnietych z nagléwkow klas wskazanej [...]
[klasyfikacji] [...] powinna by¢ oparta [...] na zaleceniach komunikatu nr 4/03 [...]?”, przy zalozeniu, ze komunikat ten ustanawial jako

zasade kryterium kompleksowe.

41 — Zgadzam si¢ tu w ocenie z A. Pohlmannem, The Interpretation of the Nice Class headings in the European Union, or the Art of One Hand
Clapping, The Trademark Reporter, Vol. 15, No 4, INTA, July-August 2015, s. 815 i nast., w szczeg6lnosci s. 828.

42 — Punkt 61 wyroku.
43 — Zobacz w szczeg6lnosci pkt 38, 42 wyroku.

ECLLEU:C:2016:571 11



OPINIA M. CAMPOSA SANCHEZA-BORDONY - SPRAWA C-577/14 P

62. Wskazywalem juz, ze sprawa IP Translator dotyczyla zgloszenia rejestrowego oznaczenia
odrézniajacego, za pomoca ktérego chciano chroni¢ okreslone ustugi. W tym specyficznym momencie
procesu rejestracji znaku towarowego Trybunal naklada na zglaszajacego wymdg jasnosci
i precyzyjnosci w celu umozliwienia zastosowania innych przepiséw obowiazujacych regulacji, jak tych
dotyczacych wzglednych oraz bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji, ktére moga by¢ pdzniej
przywotane jako podstawy uniewaznienia prawa do znaku towarowego *.

63. Wymég ten® dotyczy gltéwnie zglaszajacego. W wyroku IP Translator obowiazki ciazace na
urzedach ds. znakéw towarowych sa mniej restrykcyjne, a odwotanie do instytucji krajowych
(»wlasciwych organéw wiladzy”) stuzy temu, zeby albo podkresli¢ zwiazek pomiedzy wymogiem jasno$ci
i precyzyjnosci zgloszen a wypelnianiem ich obowiazkéw zwiazanych z uprzednim badaniem zgloszen
do rejestracji®, albo przypomnie¢ im, stosujac ten sam tok myslenia, ciazaca na nich odpowiedzialno$¢
przy badaniu kazdego przypadku w zakresie ustalenia, czy ogdlne okreslenia nagléwkéw klasy
odpowiadaja postawionym im wymogom jasno$ci i precyzyjnosci®’. Zalecenia te nie znajduja jednak
odzwierciedlenia w sentencji wyroku.

64. W tym kontekscie réwniez pkt 60 wyroku®, ktéry zdawat sie podwaza¢ praktyke EUIPO zawarta
w komunikacie nr 4/03 (opierajaca si¢ na kryterium kompleksowym), nabiera bardziej spdjnego
znaczenia z pozostala trescia. Czytany razem z pkt 61 nakaz pokazuje swdj prawdziwy wymiar, tj.
przestrogi, ze w wyniku stosowania takiej praktyki zagrozony zosta¢ moze wymdg jasnosci
i precyzyjnosci, ciazacy na zglaszajacych znaki towarowe. W przeciwnym razie, w sytuacji postuzenia
sie wszystkimi ogélnymi okresleniami z nagltéwka klasy ani zglaszajacy, ani pozostale podmioty
gospodarcze nie znaliby z cala pewnoscia zakresu ochrony wynikajacy z uzycia ogdlnych okreslen.

65. Ryzyko zwiazane ze stosowaniem podejscia lub kryterium kompleksowego polega na tym, ze
zglaszajacy przestana spelnia¢ swéj obowigzek wskazania w sposéb jasny towaréw i ustug, dla ktérych
wnosza o ochrone. Chodzi zatem o to, zZeby nie zastepowac obowiazku zglaszajacego liberalna praktyka
administracyjna. Jednak w kontekscie wyroku konstrukcja ta winna by¢ rozumiana jako ostrzezenie, aby
na etapie wstepnego badania nie akceptowaé zgloszen, ktére z uwagi na swa niescisto$¢ nie
przestrzegaja wymogu jasnosci i precyzyjnosci przy okreslaniu towaréw i uslug. Uwazam, ze tak
wlasnie nalezy rozumie¢ pkt 62 wyroku IP Translator.

66. Roznice w zakresie stanu faktycznego pomiedzy sprawa IP Translator i niniejsza (w tamtej chodzito
o zgloszenie znaku towarowego, w obecnej o juz zarejestrowany znak towarowy) wykluczaja moim
zdaniem zastosowanie tez oraz nakazéw zawartych w omawianym wyroku, co prowadzi do oddalenia
pierwszego zarzutu odwotania Brandconcern.

67. Rezultat ten nie moze zaskakiwa¢, biorac pod uwage, ze zgloszenie znaku towarowego wpisuje sie
w etap rejestracji znaku towarowego, na ktérym mozliwa jest jeszcze korekta lub zmiana, jak wynika
z art. 43 rozporzadzenia nr 207/2009. Wyrok IP Translator wzmacnia cigzacy na urzedach krajowych
na tym etapie analizy obowigzek dbania o to, aby rozpatrywanie zgloszen mialo charakter dokladny

44 — Punkt 45 wyroku czytany razem z pkt 43, 44.

45 — Wymog ten przewija sie przez caly wyrok i znajduje wyraz zaréwno w ramach drugiego pytania prejudycjalnego (gdy nakladany jest
w sytuacji, kiedy zglaszajacy okresla towary i ustugi, ktére pragnie chroni¢, odwolujac si¢ do klasyfikacji), jak i trzeciego pytania (gdy zada
sie, aby w podobnych przypadkach zglaszajacy wskazal, czy odwoluje sie do wszystkich czy tylko niektérych towaréw i ustug z danego
alfabetycznego wykazu). Zobacz, odpowiednio, pkt 53, 61 wyroku.

46 — Punkt 47 wyroku.

47 — Punkt 55 wyroku.

48 — Ma on nastepujace brzmienie: ,[...] sytuacja, w ktdrej zakres ochrony przyznanej przez znak towarowy zalezy od podejscia interpretacyjnego
przyjetego przez wlasciwy organ wladzy, nie za$ od rzeczywistego zamiaru zglaszajacego, zagraza podwazeniem pewnosci prawa zar6wno
w odniesieniu do zglaszajacego, jak i do innych podmiotéw gospodarczych”.
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i kompletny, tak aby unikna¢ nieprawidtowego rejestrowania znakéw towarowych®. Skoro ich
obowiazkiem jest prowadzenie stosownego i doktadnego rejestru®, to wydaje sie logiczne, ze wyrok IP
Translator nakazuje im posrednio, by kontrolowaly, czy podmioty gospodarcze dokonuja zgloszen
zgodnych z wymogami jasnosci i precyzyjnosci.

68. Natomiast juz po zarejestrowaniu znaku towarowego, interpretacja wykazu chronionych towaréw
i ustug podlega innemu rodzajowi przepiséw, w tym, w szczegdlnosci, zakazowi zmiany zawartemu
w art. 48 rozporzadzenia nr 207/2009. Tezy wyroku IP Translator trudno zas pogodzi¢ z rola urzedéw
ds. znakéw towarowych w tym drugim stadium. Wtasnie rozréznienie pomiedzy tymi obiema chwilami
moze wytlumaczy¢ brak ograniczenia skutkéw wyroku IP Translator: wykladnia wykazu towaréw
i ustug zawartego w zgloszeniu, ktére moze podlega¢ modyfikacji, to nie to samo co wykladnia
w przypadku zarejestrowanego juz znaku towarowego, ktéry ma z definicji charakter skonsolidowany
i w praktyce niezmienny.

d) Wniosek

69. Jesli uzna¢ zatem za prawidlowe twierdzenie Urzedu dotyczace wpltywu wyroku IT Translator na
wykladnie wykazu towaréw i uslug w przypadku zarejestrowanych juz znakéw towarowych,
przyjmujac, ze wyrok ten dotyczy obowiazkéw podmiotu gospodarczego dokonujacego zgloszenia
znaku towarowego, to gléwny argument Brandconcern przedstawiony na poparcie pierwszego zarzutu
odwolania staje si¢ bezpodstawny.

70. Zarzut wnoszacego odwolanie opiera si¢ w rzeczywisto$ci na blednej lekturze zaskarzonego
wyroku, poniewaz wyrok ten nie ogranicza w czasie skutkéw wyroku IP Translator, mimo ze zawiera
on w pkt 24 odestanie do utrwalonego orzecznictwa w tej kwestii oraz wzmianke, ze w samym wyroku
IP Translator nie wypowiedziano si¢ na temat jego skutkéw w czasie. Sad badal jedynie, czy Urzad
mogl stosowa¢ swéj komunikat nr 4/03 do znaku towarowego zarejestrowanego przed dniem
21 czerwca 2012 r., co oznaczalo stosowanie kryterium kompleksowego w celu zbadania, czy czesci
zamienne naleza do klasy 12, chociaz nie zostaly wymienione wprost. To badanie bylo wtasnie
wstepna przestanka konieczna do wyjasnienia, czy Izba Odwolawcza musiala oceni¢ dowody
przedstawione przez Scooters India na okoliczno$¢ rzeczywistego uzywania znaku towarowego dla tych
czesci.

71. W tym kontekscie zaskarzony wyrok analizuje® komunikat nr 2/12, ktéry uznaje za element
»stosowania zasady pewno$ci prawa”, w sytuacji gdy EUIPO musial wyjasnié, w jaki sposéb nalezy
definiowa¢ zakres ochrony przyznawanej z tytulu unijnych znakéw towarowych zarejestrowanych
przed dniem 21 czerwca 2012 r.,, a w przypadku ktérych postuzono sie ogélnymi okresleniami
nagléwkoéw klasy porozumienia nicejskiego.

72. Nastepnie w pkt 28-34 zaskarzonego wyroku odpiera sie twierdzenia, jakoby Scooters India nie
mogla powola¢ sie na uzasadnione oczekiwania, skoro komunikat nr 4/03 zostal wydany po
dokonaniu zgloszenia do rejestracji. Zdaniem Sadu komunikat ten mial charakter wyjasniajacy, jezeli
chodzi o dotychczasowa praktyke EUIPO, i dokonywal jej konsolidacji. Z tego wzgledu powinien
réwniez znalez¢ zastosowanie do wykladni wykazu towaréw, dla ktérych Scooters India dokonata
w 2002 r. rejestracji znaku towarowego Lambretta.

49 — Wyrok z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol (C-51/10 P, EU:C:2011:139), pkt 77.
50 — Wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r., Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:2004:384), pkt 29.
51 — Punkt 27.
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73. Z powyzszego wynika, ze zaskarzony wyrok przyjmuje kryterium rozdzialu pomiedzy zgloszeniami
znakéw towarowych a znakami towarowymi juz zarejestrowanymi, i nie stara si¢ ograniczy¢ skutkéw
w czasie wyroku IP Translator. W $wietle interpretacji wyroku IP Translator zaproponowanej w czesci
b) analizy niniejszego pierwszego zarzutu odwotlania, nie mozna Sadowi przypisaé naruszenia tez
wyroku Trybunatu.

74. EUIPO mégl zatem zastosowac kryterium kompleksowe ze wzgledu na pewnos¢ prawa, stanowiaca
integralng zasade porzadku prawnego Unii, i zbada¢ wole Scooters India w momencie dokonania
zgloszenia. Sad nie naruszyl prawa ani przyjmujac, ze Urzad mdglt postuzy¢ sie kryterium
kompleksowym w przypadku znakéw towarowych zarejestrowanych przed dniem 21 czerwca 2012 r.,
ani zadajac, aby Izba Odwotawcza zbadala rzeczywiste uzywanie przez Scooters India znaku
towarowego Lambretta w odniesieniu do czesci zamiennych.

75. Pozwole sobie tutaj na jeszcze jedna uwage: poprzez nowy art. 28 ust. 8 rozporzadzenia
nr 207/2009°* prawodawca Unii pragnat zlagodzi¢ braki systemu, przyznajac wlascicielom znakéw
towarowych zarejestrowanych przed dniem 22 czerwca 2012 r. mozliwo$¢, do dnia 24 wrze$nia
2016 r., wyjasnienia ich zamiaru z dnia dokonania zgloszenia odnosnie do towaréw lub ustug
wymienionych w nagléwku klasy, do ktérej naleza. Umozliwia im zatem odwolanie sie do kryterium
kompleksowego w celu rozwiania watpliwosci, jezeli chodzi o zakres ochrony materialnej (towary
i uslugi) ich prawa wlasnosci intelektualnej. Pomijajac kwestie normatywnego charakteru kazdego
z tych instrumentéw, podobny cel Urzad staral sie osiggna¢ za pomoca komunikatu nr 2/12.

76. Z tego wzgledu paradoksem byloby, aby, jak proponuje Brandconcern, uchylone zostalo orzeczenie
Sadu, ktére przyjmuje takie samo podejécie co prawodawca, tym bardziej ze Scooters India wcigz
jeszcze moglaby ,sprecyzowac swdj zamiar” przed EUIPO, aby potwierdzi¢, ze byl on taki, jak przyjat
Sad. Warto dodatkowo zwréci¢ uwage, ze prawodawca réwniez przestrzega wyroku IP Translator,
ograniczajac swa interwencje do znakdéw towarowych zarejestrowanych przed jego wydaniem.

77. Podsumowujac, z uwagi na brak naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) w zwigzku z art. 51 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 nalezy oddali¢ pierwszy zarzut odwotania Brandconcern.

B — W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszenia obowigzku uzasadnienia z uwagi na
wewnetrzng sprzecznosc

78. Oddalenie pierwszego zarzutu zobowigzuje do dokonania analizy drugiego, wskazanego przez
Brandconcern jako zarzut ewentualny.

1. Twierdzenia stron

79. Brandconcern zarzuca, ze w zaskarzonym wyroku dopuszczono sie ,btedu proceduralnego”*, ktéry
mialby polega¢ na wydaniu rozstrzygniecia ultra petita®, poniewaz Sad stwierdzil niewaznosé
zaskarzonej decyzji mimo stwierdzenia, ze Scooters India nie postugiwala sie znakiem towarowym
w odniesieniu do towaréw z nagtéwka klasy 12. Jej zdaniem zaskarzony wyrok winien byl utrzymac
decyzje w mocy, jezeli chodzi o ,pojazdy; urzadzenia stuzace do poruszania sie na ladzie, w powietrzu
lub wodzie” i stwierdzi¢ jej niewazno$¢ jedynie w zakresie, w jakim nie dokonano badania uzywania
znaku towarowego w stosunku do innych towaréw z klasy 12, tj. czesci zamiennych.

52 — Zobacz pkt 6 niniejszej opinii.
53 — Punkt 99 odwolania.

54 — Przyznaje, ze doszedlem do tej konkluzji po lekturze pro actione drugiego zarzutu, ktérego sens wydaje si¢ nieco ukryty, i dopiero po
spytaniu strony skarzacej konkretnie o te okoliczno$¢ w trakcie rozprawy.
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80. EUIPO wskazuje, po pierwsze, ze zarzut ten jest niedopuszczalny z uwagi na to, iz Brandconcern
nie wskazala, w ktérych punktach zaskarzonego wyroku miano stwierdzi¢, ze znak towarowy
Lambretta nie byl rzeczywi$cie uzywany ani w odniesieniu do pojazdéw, ani w odniesieniu do
urzadzen stuzacych do poruszania si¢. Poniewaz spélka ta nie wskazala réwniez podstawy prawnej,
z ktérej wywodzi zarzut, EUIPO przyjmuje, ze nie zachodza tu przestanki dopuszczenia odwotania
okreslone w art. 21 i 53 ust. 1 statutu Trybunatu.

81. Jezeli chodzi o meritum, Urzad podnosi, ze Sad prawidlowo stwierdzil niewaznos$¢ zaskarzona
decyzje i slusznie przekazal sprawe Izbie Odwolawczej w celu zbadania dowoddéw rzeczywistego
uzywania znaku towarowego w zwiazku z ta podkategoria towardw.

82. Scooters India uwaza, podobnie jak EUIPO, Ze nie dopuszczono si¢ tu drugiego naruszenia prawa
i ze zarzut ten nie rézni sie w rzeczywistosci od zarzutu pierwszego.

2. Analiza zarzutu

a) W przedmiocie niedopuszczalnos$ci

83. Wbrew twierdzeniom Urzedu uwazam, Ze nie brakuje tu elementéw zasadniczych, o ktérych mowa
w art. 21 w zwiazku z art. 53 ust. 1 statutu Trybunalu, a rozwinietych w art. 168 regulaminu
postepowania. Nawet jezeli nie zostaly one wymienione catkowicie jasno i nie sprecyzowano réwniez
w szczegdlnosci, jakim bledem proceduralnym obciazony jest zaskarzony wyrok, to uwazam, iz zarzut
Brandconcern jest dopuszczalny co najmniej, gdy wskazuje, ze Sad orzek! w szerszym zakresie niz
domagata sie tego strona skarzaca.

84. Istota tego drugiego zarzutu polega na tym, ze skoro spér przed Sadem dotyczyl jedynie czesci
zamiennych (i uzywania w odniesieniu do nich znaku towarowego), to mozna by racjonalnie
wywnioskowa¢, zdaniem Brandconcern, iz ocena EUIPO dotyczaca dowodu rzeczywistego uzywania
znaku towarowego w odniesieniu do pojazdéw i urzadzen do przemieszczania si¢ powinny pozostac
poza zasiegiem stwierdzenia niewaznosci, co powinno wykluczy¢, aby zaskarzony wyrok stwierdzit
niewazno$¢ zaskarzonej decyzji w calosci.

85. Zarzut ten oznacza wreszcie niewlasciwe dzialanie sadu orzekajacego, ktéry mial wydaé
rozstrzygniecie ultra petita™, co sprawia, ze ten drugi zarzut odwotania jest dopuszczalny.

b) Co do meritum

86. Moim zdaniem drugi zarzut odwotania réwniez nie moze zosta¢ uwzgledniony, poniewaz Sad nie
dopuscit sie bledu proceduralnego, ktéry mu sie tu zarzuca.

87. Scooters India wnosita do Sadu o stwierdzenie niewazno$ci ,zaskarzonej decyzji w zakresie,
w jakim Izba Odwolawcza oddalita [jej] zarzuty dotyczace towaréw z klasy 12”*°, bez dokonywania tu
zadnego rozrdznienia. Sad nie orzeka ultra petita, jezeli w wyroku rozpoznaje zadanie w formie,
w jakiej zostalo ono przedstawione.

55 — Reprezentanci Brandconcern przyznali, w trakcie rozprawy, ze ,bfad proceduralny” moéglby zosta¢ zakwalifikowany jako orzeczenie ultra
petita. Tego rodzaju blad moze by¢ jak najbardziej wykazywany w odwotaniu; zob. np. wyrok z dnia 10 kwietnia 2014 r., Komisja/Siemens
Osterreich i in. i Siemens Transmission & Distribution i in./Komisja (C-231/11 P do C-233/11 P, EU:C:2014:256), pkt 115 i nast.

56 — Jak stwierdza pkt 7 zaskarzonego wyroku.
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88. Dodatkowo pkt 44 wyroku, do ktérego odnosi sie zarzut drugi, nie zostal zawarty w ratio decidendi
orzeczenia i pozbawiony jest w rezultacie istotnego znaczenia dla sentencji. Podstawy prawne, ktére
doprowadzily do stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji znajduja sie we wczesniejszych punktach
wyroku”. W pkt 44 Sad ograniczyl sie do wyjasnienia Izbie Odwolawczej w sposéb niemal
pedagogiczny sposobu badania, ktéry ,nalezaloby” przeprowadzi¢. Réwniez z pkt 43, w ktérym zaleca
jej réwniez kierowanie si¢ linia orzecznicza ustanowiona w wyroku Ansul®, przebija ten dydaktyczny
ton.

89. Zgodnie z art. 266 TFUE instytucja, w stosunku do ktdrej aktu stwierdzono niewazno$¢ ,jest |...]
zobowigzana do podjecia srodkéw, ktére zapewnia wykonanie wyroku”. W tym zakresie nalezy
zastosowa¢ sie nie tylko do sentencji, lecz réwniez do prowadzacych do takiego rozstrzygniecia
motywow, ktére stanowia jego niezbedne wsparcie w tym sensie, ze sa nieodzowne dla dokladnego
zrozumienia znaczenia tres$ci dyspozycyjnej wyroku. Motywy wskazuja konkretny akt uznany za
niezgodny z prawem i ujawniaja z drugiej strony szczegélowe przyczyny niezgodnosci z prawem, ktére
dane instytucja bedzie musiata wzia¢ pod uwage w chwili zastepowania aktu uznanego za niewazny ™.

90. W rezultacie Trybunal nie moze wskaza¢ instytucji, o ktéra chodzi, srodkéw, ktére ma ona
przyja¢®, co nie wyklucza przekazania pewnych wskazéwek co do sposobu postepowania. Jednakze
w tym ostatnim przypadku, jak ma to miejsce w pkt 44 zaskarzonego wyroku, wskazéwki te nie

wykraczaja poza swoje znaczenie czysto dydaktyczne.

91. Dodatkowo nalezy przywota¢ utrwalone orzecznictwo Trybunalu, zgodnie z ktérym postepowanie
zmierzajace do zastgpienia aktu uznanego za niewazny moze zosta¢ ponownie podjete, poczynajac od
chwili powodujacej niewazno$¢, co nie musi koniecznie oddzialywa¢ na akty przygotowawcze®,
z uwagi na co Izba Odwolawcza moze oczywiscie uzna¢ dowody przeprowadzone w zwigzku
z towarami z nagléwka klasy 12, o ile uzna to za wlasciwe.

92. W obliczu powyzszych uwag drugi zarzut odwolania nalezy oddalic.

VI — W przedmiocie kosztow

93. Zgodnie z art. 138 § 1 i art. 184 § 1 regulaminu postepowania przed Trybunatem, kosztami zostaje
obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz proponuje
Trybunalowi oddalenie odwolania, wobec odpowiedniego wniosku EUIPO i Scooters India, to
Brandconcern winna zosta¢ obcigzona kosztami, ktére strony te poniosty w ramach postepowania
odwotawczego.

VII — Whnioski
94. W $wietle powyzszych uwag proponuje, aby Trybunal:

1) oddalit odwolanie wniesione przez Brandconcern BV od wyroku Sadu z dnia 30 wrzeénia 2014 r.,
wydanego w sprawie T-51/12, Scooter India/OHIM — Brandconcern (Lambretta);

57 — Tak samo wyrok z dnia 12 lipca 2001 r., Komisja i Francja/TF1 (C-302/99 P i C-308/99 P, EU:C:2001:408), pkt 26—29.
58 — Wyrok z dnia 11 marca 2003 r., (C-40/01, EU:C:2003:145).

59 — Wyroki: z dnia 26 kwietnia 1988 r., Asteris AE (97/86, EU:C:1988:199), pkt 27; z dnia 6 marca 2003 r., Interporc/Komisja (C-41/00 P,
EU:C:2003:125), pkt 29.

60 — Wyrok z dnia 25 maja 1993 r., Foyer culturel du Sart-Tilman/Komisja (C-199/91, EU:C:1993:205), pkt 17.
61 — Zobacz wyrok z dnia 12 listopada 1998 r., Hiszpania/Komisja (C-415/96, EU:C:1998:533), pkt 31, 32 i przytoczone tam orzecznictwo.
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2) obciazyl Brandconcern BV kosztami poniesionymi przez Urzad ds. Wtasnos$ci Intelektualnej Unii
Europejskiej oraz Scooters India Ltd.
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