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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (pierwsza izba)

z dnia 17 lutego 2017 r.*

Odpowiedzialno$¢ pozaumowna — Dowdd na istnienie, wazno$¢ i zakres ochrony wcze$niejszego
znaku towarowego — Rejestracja miedzynarodowa wskazujaca Unie Europejska — Decyzja oddalajaca
sprzeciw ze wzgledu na brak dowodu wczesniejszego prawa — Zasada 19 ust. 2 lit. a) rozporzadzenia

(WE) nr 2868/95 — Zmiana decyzji — Artykul 62 ust. 2 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 —
Szkoda polegajaca na poniesieniu kosztéw adwokackich — Zwiazek przyczynowy
W sprawie T-726/14
Novar GmbH, z siedziba w Albstadt (Niemcy), reprezentowana przez adwokata R. Weedego,
strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
S. Hannego, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,
majacej za przedmiot przedstawione na podstawie art. 268 TFUE zadanie naprawienia szkody, jaka
miala ponie$¢ skarzaca ze wzgledu na koszty adwokackie, ktére poniosta w ramach postepowania
w sprawie odwotania od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw wydanej jakoby z naruszeniem zasady 19 ust. 2
lit. a) rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie
Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego oraz ogdlnych zasad prawa,

SAD (pierwsza izba),

w skfadzie: H. Kanninen, prezes, E. Buttigieg (sprawozdawca) i L. Calvo-Sotelo Ibdnez-Martin,
sedziowie,

sekretarz: S. Buksek Tomac, administrator,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 wrzesnia 2016 r.,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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Wyrok z dnia 17.2.2017 r. — Sprawa T-726/14
Novar/EUIPO

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

Skarzaca, Novar GmbH, jest uprawnionym z rejestracji miedzynarodowej wskazujacej Uni¢ Europejska
znaku towarowego FlexES.

W dniu 15 czerwca 2012 r. skarzaca wniosta do Urzedu Unii Europejskiej ds. Wtasnosci Intelektualnej
(EUIPO) oparty na tym znaku towarowym sprzeciw wobec rejestracji unijnego znaku towarowego
FLEXPS. Jezykiem postepowania w sprawie sprzeciwu byl jezyk angielski.

Pismem z dnia 22 czerwca 2012 r. EUIPO wskazalo skarzacej, ze jej sprzeciw zostal uznany za
dopuszczalny i zgodnie z art. 41 ust. 3 zdanie drugie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) oraz
z zasada 19 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. 1995, L 303,
s. 1) wyznaczyl jej termin na przedstawienie stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw na poparcie jej
sprzeciwu, w szczegolnosci okoliczno$ci wykazujacych wczeéniejsze prawo przywotane na poparcie tego
sprzeciwu.

W pi$mie tym zostala w szczegélnosci przekazana nastepujaca informacja w odniesieniu do dowodu na
istnienie, wazno$¢ i zakres ochrony wcze$niejszych praw przywotanych na poparcie sprzeciwu:

»W zakresie, w jakim sprzeciw opiera si¢ na wczesniejszych zgloszeniach lub rejestracjach [unijnych]
znakéw towarowych, wnoszacy sprzeciw nie musi przedstawia¢ zadnego dowodu dotyczacego
wspomnianych znakéw towarowych, gdyz Urzad dysponuje odnosnymi informacjami w bazie danych
i przesle facze do tej bazy danych (CTM-Online) drugiej stronie. Ponadto prosimy zauwazy¢, ze to
samo dotyczy przypadku, gdy wcze$niejszy znak towarowy stanowi rejestracje miedzynarodowa
wskazujaca [Uni¢ Europejska], z zastrzezeniem jednak, ze jezykiem postgpowania jest jezyk angielski,
francuski lub hiszpanski, ktére sa trzema jezykami urzedowymi [Swiatowej Organizacji Wtasnosci
Intelektualnej] (WIPO), i ze dane sa dostepne w tych trzech jezykach”.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. EUIPO zmienito praktyke w odniesieniu do stosowania zasady 19
ust. 2 lit. a) rozporzadzenia nr 2868/95, postanawiajac, ze wyciagi z bazy danych EUIPO, CTM-Online,
nie sa juz wystarczajace do udowodnienia istnienia wcze$niejszego znaku towarowego w przypadku,
w ktérym sprzeciw opiera si¢ na rejestracji miedzynarodowej wskazujacej Unie. Ta nowa praktyka
miala zastosowanie do wszystkich sprzeciwéw wniesionych po dniu 1 lipca 2012 r.

W dniu 26 pazdziernika 2012 r. skarzaca zlozyla uwagi na poparcie sprzeciwu, nie dolaczajac materialu
dowodowego dotyczacego istnienia, waznosci i zakresu ochrony wcze$niejszego znaku towarowego.

Decyzja z dnia 14 maja 2013 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw na podstawie zasady 20 ust. 1
rozporzadzenia nr 2868/95 z uzasadnieniem, Ze istnienie, waznos$¢ i zakres ochrony wczesniejszego
znaku towarowego nie zostaly przez skarzaca udowodnione.

W dniu 21 maja 2013 r. skarzaca wnioslta do EUIPO odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw,
przedstawiajac wyciagi z rejestru EUIPO i Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej (WIPO).
Positkowo przedstawila wniosek o przywrécenie stanu poprzedniego w odniesieniu do terminu na
przedstawienie dowodéw dotyczacych wczesniejszego znaku towarowego.
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W dniu 27 czerwca 2013 r. zgodnie z art. 62 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 Wydzial Sprzeciwéw
zawiadomil skarzaca i zglaszajaca zakwestionowany unijny znak towarowy o zamiarze uwzglednienia
odwotania z uwagi na to, ze wbrew temu, co wynikalo z decyzji z dnia 14 maja 2013 r., nalezalo
uzna¢, ze na poparcie sprzeciwu zostaly przedstawione stan faktyczny, dowody i argumenty.

W dniu 27 sierpnia 2013 r. zglaszajaca unijny znak towarowy zaakceptowala zmiane zgodnie z art. 62
ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. W dniu 9 pazdziernika 2013 r. sekretariat Izby Odwolawczej
zawiadomit skarzaca, ze Wydzial Sprzeciwédw zmienit decyzje z dnia 14 maja 2013 r., Ze postepowanie
odwotawcze zostalo zakonczone i ze optata za odwolanie zostanie zwrdcona.

Postepowanie w sprawie sprzeciwu zostalo wznowione, a decyzja z dnia 17 pazdziernika 2013 r.
Wydzial Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw i odrzucit zgloszenie unijnego znaku towarowego. Decyzja ta
stala si¢ ostateczna z uwagi na brak wniesienia przez strony odwotania.

Pismami z dnia 10 lutego i 24 marca 2014 r. na podstawie art. 118 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009
skarzaca zwrdcila si¢ do EUIPO o naprawienie szkéd w wysokosci 2498 EUR z tytulu kosztéw
adwokackich zwigzanych z zakwestionowaniem decyzji Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 14 maja 2013 r.

Pismem z dnia 2 maja 2014 r. EUIPO oddalilo wniosek skarzace;j.

Przebieg postepowania i zadania stron

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 26 wrzesnia 2014 r. skarzaca wniosla rozpatrywana
skarge.

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— zasadzenie od EUIPO kwoty 2498 EUR wraz z odsetkami w wysokoéci podstawowej stopy
procentowej powigkszonej o 5 punktéw procentowych od chwili wniesienia skargi;

— obcigzenie EUIPO kosztami postepowania, w tym kosztami zastepstwa przez adwokata.

EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Na wniosek sedziego sprawozdawcy Sad postanowil otworzy¢ ustny etap postepowania i w ramach
srodkéw organizacji postepowania przewidzianych w art. 89 regulaminu postepowania przed Sadem, po
pierwsze, wezwal strony do przedstawienia pewnych dokumentéw, a po drugie, zadal stronom pytania

na pi$mie, wzywajac je do odpowiedzi na nie czesciowo przed rozprawsg, a czesciowo podczas rozprawy.

Na rozprawie w dniu 30 wrzesnia 2016 r. Sad wystuchal wystgpien stron oraz ich odpowiedzi na
pytania Sadu.

Co do prawa
Poprzez rozpatrywana skarge o odszkodowanie skarzaca zada naprawienia szkody obejmujacej koszty

adwokackie, ktére poniosta w ramach postgpowania w sprawie odwolania od decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw z dnia 14 maja 2013 r. (zob. pkt 12 powyzej).
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Skarzaca twierdzi, ze w niniejszym przypadku spelnione sg trzy przestanki powstania odpowiedzialno$ci
pozaumownej EUIPO na podstawie art. 118 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009. Po pierwsze, zdaniem
skarzacej decyzja Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 14 maja 2013 r. jest aktem niezgodnym z prawem,
stanowigcym wystarczajaco istotne naruszenie prawa w rozumieniu orzecznictwa z dziedziny
odpowiedzialno$ci pozaumownej, gdyz opiera si¢ ona na blednym zastosowaniu zasady 19 ust. 2 lit. a)
rozporzadzenia nr 2868/95 i zostala przyjeta z naruszeniem zasady dobrej wiary i zakazu dzialania
w sposob sprzeczny. Skarzaca podnosi bowiem w tym wzgledzie, ze jej sprzeciw zostal oddalony ta
decyzja na tej podstawie, ze nie przedstawila ona dowodu na istnienie, wazno$¢ i zakres ochrony
wcze$niejszego znaku towarowego, cho¢ wedlug informacji, ktére zostaly jej przekazane w pismie
z dnia 22 czerwca 2012 r. (zob. pkt 4 powyzej), dowdd ten nie byl wymagany w przypadkach takich jak
w niniejszej sprawie, gdy sprzeciw opieral si¢ na rejestracji miedzynarodowej wskazujacej Unie,
a jezykiem postepowania byl jezyk angielski.

Po drugie, takie bledne zastosowanie prawa przez EUIPO zmusilo skarzaca do wniesienia odwotania
i spowodowatlo szkody obejmujace koszty adwokackie wynikajace z tego odwotania.

Po trzecie, wedlug skarzacej istnieje bezposredni zwigzek przyczynowy miedzy tymi kosztami
a niezgodnym z prawem aktem EUIPO w zakresie, w jakim skarzaca byla zmuszona skorzysta
z zastepstwa przez adwokata dla celéw skontrolowania zgodnosci z prawem decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw z dnia 14 maja 2013 r.

EUIPO podwaza zasadno$¢ tych twierdzen.

Na podstawie art. 340 akapit drugi TFUE Unia powinna naprawi¢, zgodnie z zasadami ogélnymi,
wspélnymi dla praw panstw czlonkowskich, szkody wyrzadzone przez jej instytucje lub jej
pracownikéw przy wykonywaniu ich funkcji.

Nalezy w tym wzgledzie przypomnieé, ze z utrwalonego orzecznictwa wynika, iz powstanie
odpowiedzialno$ci pozaumownej Unii w rozumieniu art. 340 akapit drugi TFUE z tytulu bezprawnego
zachowania jej instytucji lub jej organéw jest uzaleznione od tacznego spelnienia wszystkich przeslanek,
a mianowicie zarzucanego bezprawnego zachowania, rzeczywistego charakteru szkody oraz istnienia
zwiazku przyczynowego miedzy zarzucanym zachowaniem a powolywana szkoda (wyrok z dnia
29 wrze$nia 1982 r., Oleifici Mediterranei/EWG, 26/81, EU:C:1982:318, pkt 16; zob. takze wyrok
z dnia 9 listopada 2006 r., Agraz i in./Komisja, C-243/05 P, EU:C:2006:708, pkt 26 i przytoczone tam
orzecznictwo). Zasady te stosuja si¢ odpowiednio do powstania odpowiedzialnosci pozaumownej Unii
w rozumieniu tegoz przepisu ze wzgledu na bezprawne zachowanie i szkode wyrzadzona przez jeden
z jej organéw, takich jak EUIPO, ktéra organ ten jest obowigzany naprawi¢ na mocy art. 118 ust. 3
rozporzadzenia nr 207/2009 (zob. wyrok z dnia 27 kwietnia 2016 r., European Dynamics Luxembourg
i in./EUIPO, T-556/11, odwolanie w toku, EU:T:2016:248 i przytoczone tam orzecznictwo).

Nalezy réwniez przypomnie¢, ze ze wzgledu na kumulatywny charakter tych przestanek, w sytuacji gdy
jedna z nich nie jest spelniona, skarge nalezy oddali¢ w calosci bez koniecznosci badania pozostatych
przestanek (wyroki: z dnia 15 wrzesnia 1994 r.,, KYDEP/Rada i Komisja, C-146/91, EU:C:1994:329,
pkt 19, 81; z dnia 20 lutego 2002 r., Forde-Reederei/Rada i Komisja, T-170/00, EU:T:2002:34, pkt 37).
Ponadto sad Unii nie jest zobowigzany do przeprowadzania badania tych przestanek w okreslonym
porzadku (wyrok z dnia 9 wrzesnia 1999 r., Lucaccioni/Komisja, C-257/98 P, EU:C:1999:402, pkt 13).

W ocenie Sadu nalezy rozpocza¢ od badania istnienia zwiazku przyczynowego miedzy bezprawnym
zachowaniem zarzucanym EUIPO, mianowicie wydaniem decyzji Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 14 maja
2013 r., a podnoszony szkoda obejmujaca koszty adwokackie poniesione przez skarzaca w celu
wniesienia odwolania od tej decyzji.

4 ECLLEU:T:2017:99
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W tym wzgledzie z orzecznictwa Unii wynika, ze Unia moze ponosi¢ odpowiedzialno$¢ jedynie za
szkody wynikajace w sposdb wystarczajaco bezposredni z nieprawidlowego zachowania danej instytucji
(wyrok z dnia 4 pazdziernika 1979 r., Dumortier i in./Rada, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79
i 45/79, EU:C:1979:223, pkt 21). Do skarzacej nalezy przedstawienie dowodu na istnienie takiego
zwiazku (wyrok z dnia 30 stycznia 1992 r., Finsider i in./Komisja, C-363/88 i C-364/88, EU:C:1992:44,
pkt 25).

Skarzaca twierdzi w istocie, ze istnieje taki bezposredni zwiazek przyczynowy miedzy kosztami
adwokackimi wynikajacymi z wniesienia odwotania od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 14 maja
2013 r. a bezprawnym zachowaniem EUIPO, ktérym jest wydanie tej decyzji, z uwagi na to, iz byla on
zmuszona do skorzystania z zastepstwa przez adwokata w celu skontrolowania zgodno$ci z prawem
wspomnianej decyzji, w szczegélnosci ze wzgledéow zwigzanych z obowiazkiem maksymalnego
ograniczenia szkody.

EUIPO przypomina, ze zgodnie z art. 92 rozporzadzenia nr 207/2009 w postepowaniach przed EUIPO
nie istnieje przymus adwokacki. Jednakze w razie korzystania z takiego zastepstwa przez adwokata
przepisy rozporzadzenia nr 207/2009 i rozporzadzenia nr 2868/95 reguluja podzial i ustalenie kosztow
tego zastepstwa. W rezultacie zdaniem EUIPO na podstawie art. 118 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009
nie przystuguje skarga w celu podniesienia roszczenia dotyczacego kosztéw zastepstwa prawnego
w postepowaniu odwotawczym przed instancjami EUIPO, gdyz skarga taka moglaby prowadzi¢ do
obejscia wyczerpujacej regulacji rozporzadzenia nr 207/2009 w zakresie podzialu i ustalenia kosztéw.

W tym wzgledzie z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze gdy zastepstwo przez adwokata lub radce
prawnego w ramach postepowania poprzedzajacego wniesienie skargi nie jest obowiazkowe, brak jest
zwiazku przyczynowego miedzy podnoszona szkoda, czyli kosztami takiego zastepstwa, a ewentualnym
nagannym zachowaniem instytucji lub organu. Cho¢ bowiem zainteresowanemu nie mozna zakazaé
korzystania juz na tym etapie z doradztwa adwokata, to jednak jest to jego wlasny wybdr, ktérego
w konsekwencji nie mozna przypisa¢ danej instytucji lub danemu organowi (zob. podobnie wyroki:
z dnia 9 marca 1978 r., Herpels/Komisja, 54/77, EU:C:1978:45, pkt 46—-49; z dnia 28 czerwca 2007 r.,
Internationaler Hilfsfonds/Komisja, C-331/05 P, EU:C:2007:390, pkt 24-29; z dnia 8 lipca 2008 r.,
Franchet i Byk/Komisja, T-48/05, EU:T:2008:257, pkt 415, 416).

W niniejszym przypadku z art. 92 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, ze nie ma przymusu
adwokackiego w odniesieniu do reprezentowania przed instancjami EUIPO strony takiej jak skarzaca,
majacej stale miejsce zamieszkania lub gléwne miejsce prowadzenia dziatalnosci, lub rzeczywiste
i powazne przedsiebiorstwo przemysfowe lub handlowe na terytorium Unii. W rezultacie poniesione
w niniejszym przypadku przez skarzaca koszty adwokackie wynikaja z jej wlasnego wyboru i nie moga
by¢ bezposrednio przypisane EUIPO. Brakuje zatem zwigzku przyczynowego miedzy bezprawnym
zachowaniem zarzucanym EUIPO a kosztami zastepstwa przez adwokata poniesionymi przez skarzaca
dla celé6w postepowania odwolawczego.

Whniosku tego nie moze podwazy¢ argument skarzacej, zgodnie z ktérym byla ona zmuszona do
skorzystania z zastgpstwa przez adwokata w celu zakwestionowania decyzji Wydzialu Sprzeciwéw
z dnia 14 maja 2013 r., aby ,,maksymalnie ograniczy¢ szkody”. Za pomoca takiego argumentu skarzaca
twierdzi bowiem, ze miedzy zachowaniem instytucji a podnoszona szkoda istnial zwiazek przyczynowy,
oraz utrzymuje, ze wykazala sie nalezyta staranno$cia, podejmujac niezbedne kroki w celu ograniczenia
ewentualnej szkody oraz tym samym nieprzerywania zwigzku przyczynowego swoim wlasnym
zachowaniem (zob. podobnie wyroki: z dnia 27 marca 1990 r., Grifoni/Komisja, C-308/87,
EU:C:1990:134, pkt 16, 17; z dnia 19 maja 1992 r., Mulder i in./Rada i Komisja, C-104/89 i C-37/90,
EU:C:1992:217, pkt 33). W niniejszym za$ przypadku brakuje wlasnie zwigzku przyczynowego.
Kwestia, czy korzystajac z doradztwa adwokata, skarzaca ograniczyta zakres ewentualnej szkody, jest
zatem w niniejszym przypadku nieistotna dla sprawy.
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W $wietle powyzszych rozwazan i przy uwzglednieniu kumulatywnego charakteru przestanek
powstania odpowiedzialno$ci pozaumownej instytucji, organéw i jednostek organizacyjnych Unii
nalezy oddali¢ skarge o odszkodowanie w calosci, gdyz skarzaca nie wykazala istnienia bezposredniego
zwiazku przyczynowego miedzy bezprawnym zachowaniem zarzucanym EUIPO a podnoszona szkoda,
bez konieczno$ci badania pozostalych przestanek powstania wspomnianej odpowiedzialnosci.

Tytulem uzupelnienia nalezy réwniez zauwazy¢, jak to uczynito EUIPO, ze cho¢ w postepowaniu przed
EUIPO nie istnieje przymus adwokacki, to art. 85 rozporzadzenia nr 207/2009 i zasada 94
rozporzadzenia nr 2868/95 przewiduja regulacje dotyczaca podzialu kosztéw oraz granice stawek
w odniesieniu do kosztéw podlegajacych zwrotowi, w razie gdy jedna ze stron ustanowi pelnomocnika.
Jednakze, jak slusznie podkresla skarzaca i co w istocie przyznaje EUIPO, przepisy te maja
zastosowanie tylko w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu i dotycza podziatu kosztéw pomiedzy
stronami tego postepowania.

W tym wzgledzie nalezy takze zauwazy¢, jak podnosi EUIPO, ze zaden przepis rozporzadzenia
nr 207/2009 ani rozporzadzenia nr 2868/95 nie przewiduje zwrotu poniesionych kosztéw zastepstwa
przez adwokata zwigzanych z odwolaniem, jesli instancja, ktéra wydata zakwestionowana decyzje,
postanawia, jak w niniejszym przypadku, zmieni¢ ja na podstawie art. 62 rozporzadzenia nr 207/2009.
W szczegélnosci zaden przepis tych rozporzadzen nie przewiduje zwrotu przez EUIPO stronie
wygrywajacej kosztéw zastepstwa przez adwokata w ramach takiego postepowania. Jedynie zwrot
oplaty za odwolanie jest przewidziany w zasadzie 51 lit. a) rozporzadzenia nr 2868/95, stanowiacej, ze
instancja, ktdérej decyzja zostala zaskarzona, zarzadza zwrot oplaty za odwotlanie, w przypadku gdy
uwzglednia ona zmiane zgodnie z art. 61 lub 62 rozporzadzenia nr 207/2009. W niniejszym przypadku
skarzaca nie kwestionuje, ze EUIPO zwrdcilo jej optate za odwolanie.

Z powyzszego wynika, ze przyznanie skarzacej odszkodowania za koszty adwokackie, ktére skarzaca
poniosta w zwigzku z odwolaniem od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 14 maja 2013 r,
sprowadzaloby sie do obejscia uregulowania dotyczacego kosztéw zastepstwa prawnego
przewidzianego przez rozporzadzenie nr 207/2009 i rozporzadzenie nr 2868/95 (zob. analogicznie
wyrok z dnia 8 listopada 2011 r., Idromacchine i in./Komisja, T-88/09, EU:T:2011:641, pkt 100
i przytoczone tam orzecznictwo).

W rezultacie skarge nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Jednakze zgodnie z art. 135 § 2 tegoz regulaminu Sad
moze obciazy¢ strone, nawet jesli ta wygrala sprawe, czescia lub catoscia kosztéw postepowania, jezeli
jest to uzasadnione jej postepowaniem, réwniez przed wniesieniem skargi, w szczegélnosci jezeli
strona przeciwna poniosta koszty, ktére zdaniem Sadu wynikaly z dzialania tej pierwszej strony
niemajgcego uzasadnienia lub podjetego w zlej wierze.

Zgodnie z orzecznictwem nalezy zastosowac ten przepis, gdy instytucja lub organ Unii przyczynily sie
swoim zachowaniem do powstania sporu [zob. wyrok z dnia 8 lipca 2015 r., European Dynamics
Luxembourg i in./Komisja, T-536/11, EU:T:2015:476, pkt 391 (niepublikowany) i przytoczone tam
orzecznictwo].

W niniejszym przypadku EUIPO nie kwestionuje, ze skierowane do skarzacej pismo z dnia 22 czerwca
2012 r. zawieralo informacje, zgodnie z ktéra jesli sprzeciw opiera si¢ — jak w niniejszym przypadku —
na rejestracji miedzynarodowej wskazujacej Unie, i z zastrzezeniem, Ze jezykiem postepowania jest
w szczegblnosci — jak w niniejszym przypadku — angielski, wnoszacy sprzeciw nie ma obowigzku
przedstawienia zadnych dowoddéw dotyczacych tego wczesniejszego prawa. Ponadto informacja ta byta
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zgodna z praktyka EUIPO obowiazujaca w odniesieniu do sprzeciwéw wniesionych — jak sprzeciw
wniesiony przez skarzaca — przed dniem 1 lipca 2012 r., czego takze nie podwaza EUIPO. Pomimo za$
tej informacji i wspomnianej praktyki Wydzial Sprzeciwéw oddalit sprzeciw wniesiony przez skarzaca
wlasnie na tej podstawie, ze istnienie, waznosc¢ i zakres ochrony wcze$niejszego znaku towarowego nie
zostaly przez skarzaca dowiedzione.

Takie postepowanie EUIPO zmusilo skarzaca do wniesienia odwolania od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw z dnia 14 maja 2013 r. Skoro skarzaca nie mogla uzyska¢ zwrotu kosztéw zwigzanych
z zastepstwem przez adwokata w zwiazku z wniesieniem tego odwotania na podstawie rozporzadzenia
nr 207/2009 i rozporzadzenia nr 2868/95 — jak wynika z pkt 35 i 36 powyzej — mogta sadzi¢, ze skarga
o odszkodowanie stanowi jedyny srodek, ktéry moze prowadzi¢ do uzyskania zwrotu tych kosztéw od
EUIPO.
U podstaw wniesienia rozpatrywanej skargi lezalo wiec zachowanie EUIPO w toku toczacego sie przed
nim postepowania. Zatem bez wzgledu na oddalenie rozpatrywanej skargi wlasciwa ocena okolicznosci
sprawy wymaga, aby kazda ze stron pokryla wlasne koszty.
Z powyzszych wzgledéw

SAD (pierwsza izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Novar GmbH i Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) pokrywaja
wlasne koszty.

Kanninen Buttigieg Calvo-Sotelo Ibafiez-Martin
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 17 lutego 2017 r.

Podpisy
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