g

W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
YVES’A BOTA
przedstawiona w dniu 1 marca 2016 r."'

Sprawa C-43/15 P

BSH Bosch und Siemens Hausgerite GmbH
przeciwko

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

Odwotanie — Wspélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu —
Cze$ciowa odmowa rejestracji — Zasady procesowe dotyczace wnoszenia odwolania majacego na celu
kontrole decyzji Wydzialu Sprzeciwéw — Odwolanie gléwne wniesione przez zglaszajaca zgodnie
z art. 58 — 64 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Odwotanie wzajemne wniesione przez wnoszaca
sprzeciw w odpowiedzi na odwotanie na podstawie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia (WE) nr 216/96 —
Dopuszczalno$¢ odwotania wzajemnego — Zakres art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 —

Brak gwarancji proceduralnych — Naruszenie prawa do bycia wysluchanym i zasady
kontradyktoryjno$ci — Naruszenie zasady powagi rzeczy osadzonej — Rola wymiaru sprawiedliwosci —
Zarzut zwiazany z naruszeniem nadrzednego interesu publicznego, ktéry musi by¢ podniesiony przez
sad Unii z urzedu

I — Wprowadzenie

1. Niniejsze odwolanie wpisuje si¢ w ramy postepowania w sprawie sprzeciwu wniesionego przez LG
Electronics Inc.” wobec zgloszenia do rejestracji wspolnotowego znaku towarowego ,compressor
technology”, dokonanego w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) przez BSH Bosch und Siemens Hausgerite GmbH®. Ma ono na celu uchylenie
wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia 4 grudnia 2014 r., BSH/OHIM - LG Electronics (compressor
technology) .

2. W odwotaniu tym mozna wyrézni¢ dwa aspekty.

3. Z jednej strony powinno ono po raz kolejny pozwoli¢ Trybunalowi na sprecyzowanie przypadkéw,
w ktérych sad Unii, aby wypelni¢ swoja role sadu rozstrzygajacego o zgodnosci z prawem, jest
zobowiazany podnie$¢ okreslony zarzut prawny z urzedu.

1 — Jezyk oryginatu: francuski.

2 — Zwana dalej ,LG” lub ,wnoszaca sprzeciw”.

3 — Zwana dalej ,BSH” lub ,zglaszajacy”.

4 — T-595/13, EU:T:2014:1023, zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”.
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4. Z drugiej strony odwolanie to powinno umozliwi¢ Trybunalowi wypowiedzenie si¢ w przedmiocie
konstrukeji i korzystania ze $rodkéw odwolawczych dostepnych w postepowaniu przed OHIM,
zmierzajacych do poddania kontroli decyzji wydawanych przez Wydzial Sprzeciwéw. W szczegélnosci
zadanie Trybunalu bedzie polegalo na zdefiniowaniu zakresu i szczegélowych zasad stosowania art. 8
ust. 3 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiajacego regulamin
wewnetrzny izb odwotawczych Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory)®.

5. Przepis ten przewiduje, co nastepuje:

»W postepowaniach inter partes strona pozwana moze w swojej odpowiedzi domagac sie uniewaznienia
[uchylenia] lub zmiany zaskarzonej decyzji w kwestii niepodniesionej w odwotaniu. Takie wnioski staja
sie bezprzedmiotowe w przypadku odstapienia powoda od powddztwa [wycofania odwotlania przez
strone wnoszaca odwolanie]”.

6. W niniejszej sprawie BSH wniosta na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009
z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego® odwolanie majace na celu
poddanie kontroli decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w zakresie dotyczacym bardzo ograniczonego wykazu
towaréw, natomiast LG wniosta odwolanie wzajemne w celu poddania tej decyzji kontroli
w odniesieniu do duzo bardziej rozszerzonego wykazu towaréw, przy czym uczynita to w odpowiedzi
na odwolanie zlozonej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96.

7. Decyzja z dnia 5 wrze$nia 2013 r.” Pierwsza Izba Odwolawcza OHIM (zwana dalej ,Izba
Odwolawcza”) oddalita odwotanie BSH i cze$ciowo uwzglednita zadanie LG.

8. To wlasnie zgodno$¢ z prawem tej decyzji jest przedmiotem niniejszej sprawy.

9. O ile skarga o stwierdzenie niewaznosci wniesiona do Sadu dotyczyla wylacznie materialnoprawnej
oceny prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w przypadku kolidujacych ze soba oznaczenn do
celow rejestracji znaku towarowego ,compressor technology”, o tyle w odwotaniu do Trybunalu
podniesiono dwie kwestie czysto formalnoprawne dotyczace z jednej strony roli wymiaru
sprawiedliwos$ci, a z drugiej strony istnienia i zgodno$ci z prawem $rodka odwolawczego.

10. W zakresie dotyczacym roli wymiaru sprawiedliwos$ci zasugeruje Trybunalowi, aby uchylil
zaskarzony wyrok nie na podstawie zarzutéw podnoszonych przez BSH przed Trybunalem, ale z tego
wzgledu, ze Sad zaniechal podniesienia z urzedu dwoéch zarzutéw zwigzanych z naruszeniem
nadrzednego interesu publicznego, dotyczacych, po pierwsze, braku wlasciwosci izby odwolawczej do
przeprowadzenia kontroli decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w odniesieniu do towaréw innych niz te
wskazane przez zglaszajaca w odwolaniu gtéwnym i po drugie, naruszenia w toku tego postepowania
przystugujacego zglaszajacej prawa do bycia wysluchanym.

11. W zakresie, w jakim te dwa zarzuty byly przedmiotem kontradyktoryjnej wymiany stanowisk przed
Trybunalem, zaproponuje, aby Trybunal podniést te zarzuty z urzedu i samodzielnie orzekt
w przedmiocie sporu.

5 — Dz.U. L 28, s. 11. Rozporzadzenie zmienione rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 2082/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. (Dz.U. L 360, s. 8) (zwane
dalej ,rozporzadzeniem nr 216/96”).

6 — Dz.U.L78,s. 1.
7 — Sprawa R 1176/2012-1. Decyzja zmieniona decyzja zawierajaca sprostowanie z dnia 3 grudnia 2013 r., zwang dalej ,sporna decyzjg”.
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12. To wlasnie w powyzszych ramach Trybunal bedzie musial w szczegdlnos$ci okresli¢, czy w $wietle
zaréwno zasad przewidzianych w art. 58-64 rozporzadzenia nr 207/2009, jak i gwarancji
proceduralnych ustanowionych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej ,karta
praw podstawowych”), art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 ma faktycznie na celu ustanowienie
srodka odwotawczego rownoleglego do tego przewidzianego w ramach rozporzadzenia nr 207/20009.

13. Zadaniem Trybunalu bedzie zatem polozenie kresu istniejacej obecnie niepewnosci prawnej
wynikajacej z braku jednolitosci stanowisk dotyczacych wykladni tego rodzaju przepisu,
reprezentowanych przez poszczegdlne izby odwotawcze OHIM i przez rézne sklady Sadu.

14. W niniejszej opinii wyjasnie powody, dla ktérych art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 nie moze
w sposéb oczywisty aspirowa¢ do ustanowienia $rodka odwotawczego odrebnego od tego
przewidzianego w art. 58 i nastepnych rozporzadzenia nr 207/2009. W konsekwencji bede tu
utrzymywal, ze Izba Odwolawcza nie powinna byla dopusci¢ i uwzgledni¢ odwotania, ktérego
niedopuszczalno$¢ byla oczywista, poniewaz nie byla uprawniona do przeprowadzenia kontroli decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw w zakresie dotyczacym towardw innych niz te wskazane w odwotaniu gtéwnym,
oraz ze przekroczyla ona granice swojej wlasciwosci.

15. Positkowo wskaze réwniez, ze Izba Odwolawcza naruszyta przystugujace BSH prawo do obrony,
poniewaz nie pozwolila jej na zlozenie uwag dotyczacych odwotlania wzajemnego wniesionego przez
LG.

16. W konsekwencji zaproponuje Trybunatowi, aby stwierdzil niewazno$¢ spornej decyzji i obciazyt
OHIM kosztami postepowania w obu instancjach.

II — Ramy prawne Unii

A — Rozporzgdzenie nr 207/2009

17. Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdélnotowego znaku
towarowego® zostalo uchylone i zastapione rozporzadzeniem nr 207/2009, ktére weszlo w zycie
w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak ze wzgledu na date dokonania zgloszenia do rejestracji
w niniejszej sprawie, czyli dzienn 24 listopada 2008 r., ktéra to data jest rozstrzygajaca dla ustalenia
wlasciwych przepisow prawa materialnego, niniejszy spor podlega z jednej strony przepisom
procesowym rozporzadzenia nr 207/2009, z drugiej za$ strony przepisom materialnym rozporzadzenia
nr 40/94.

18. Artykul 8 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Wzgledne podstawy odmowy rejestracji’,
ktérego brzmienie zostalo przejete bez zmian w rozporzadzeniu nr 207/2009, stanowi w swym ust. 1:

»W wyniku sprzeciwu wlasciciela wczesniejszego znaku towarowego, zgloszonego znaku towarowego
nie rejestruje sie, jezeli:

[...]

b) z powodu identycznosci lub podobienistwa do wcze$niejszego znaku towarowego, identycznosci lub
podobieristwa towaréw lub uslug istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest chroniony;
prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienistwo skojarzenia
z wcze$niejszym znakiem towarowym”.

8 — Dz.U. 199, L 11, s. 1.
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19. Artykul 59 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,,Osoby uprawnione do wnoszenia odwotania
i do wystepowania jako strony w postepowaniu odwolawczym”, jest zawarty w tytule VII tego
rozporzadzenia noszacym tytul ,,Odwotania”. Zgodnie z tym przepisem:

»Kazda strona w postepowaniu, dla ktdérej decyzja ma niekorzystny skutek, moze wnie$¢ odwotanie

[...]".

20. Artykul 60 tego rozporzadzenia, zatytulowany ,Termin i forma odwotania”, ktéry réwniez jest
zawarty we wspomnianym tytule VII, stanowi:

»Odwolanie wnosi si¢ na pi$mie do [OHIM] w terminie dwéch miesiecy od dnia doreczenia decyzji,

ktérej odwolanie dotyczy. Odwolanie uwaza sie¢ za wniesione z chwila uiszczenia oplaty [...]".

21. Artykul 63 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,Rozpatrywanie odwolan”, stanowi
w swym ust. 2:

»W trakcie rozpatrywania odwotania izba odwolawcza wzywa strony, tak czesto jak to jest konieczne,
do przedstawiania w terminie wyznaczonym przez izbe odwolawcza uwag dotyczacych materiatow
przekazanych przez inne strony lub izbe”.

22. Artykul 64 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Decyzje w sprawie odwotan”, przewiduje
w swym ust. 1:

»Po rozpatrzeniu odwotania co do istoty izba odwotawcza podejmuje decyzje w sprawie odwolania. Izba
odwotawcza moze albo skorzysta¢ z uprawnien w granicach kompetencji posiadanych przez instancje,
ktora podjeta zaskarzona decyzje, albo przekaza¢ sprawe do wspomnianej instancji [...]".

23. Ponadto zgodnie z art. 75 zdanie drugie tego rozporzadzenia decyzje OHIM ,opieraja si¢ wylacznie
na przyczynach lub materiale dowodowym, co do ktérych strony zainteresowane mialy mozliwo$é
przedstawienia swoich uwag”.

24. Artykul 76 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,Badanie przez Urzad stanu faktycznego
z urzedu”, stanowi w swym ust. 1:

»W trakcie postepowania [OHIM] bada stan faktyczny z urzedu; jednakze w postepowaniu odnoszacym
sie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji [OHIM] ogranicza si¢ w tym badaniu do stanu
faktycznego, dowodéw i argumentéw przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego
zados$c¢uczynienia”.

B — Rozporzgdzenie (WE) nr 2868/95

25. Zgodnie ze swymi motywami piatym i széstym rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia
13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie nr 40/94° ustanawia zasady, ktére sa niezbedne dla
wykonania przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009, aby zagwarantowa¢ prawidlowy przebieg
postepowan przed OHIM.

26. W zakresie zasad procesowych uzupelnia ono zatem, w swym tytule X, zasady dotyczace wnoszenia
i rozpatrywania odwotan.

9 — Dz.U. L 303, s. 1.
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27. Zasada 49 rozporzadzenia nr 2868/95, zatytulowana ,Odrzucenie odwotania z powodu
niedopuszczalnos$ci”, precyzuje, co nastepuje:,l. Jezeli odwotanie nie jest zgodne z art. [58-60
rozporzadzenia nr 207/2009 oraz z] zasada 48 ust. 1 lit. ¢) [i zasada 48 ust. 2, dotyczacymi tresci
odwotania], izba odwotawcza odrzuca je z powodu niedopuszczalnosci [...].

[...]

3. Jezeli optata za odwotlanie zostala uiszczona po uplywie terminu [do] wniesienia odwolania na
podstawie art. [60 rozporzadzenia nr 207/2009], odwotanie uwaza si¢ za niewniesione [...]”.

C — Rozporzgdzenie nr 216/96

28. Rozporzadzenie nr 216/96 przewiduje w art. 8, zatytutowanym , Tryb postepowania”, co nastepuje:

leee]

2. W postepowaniach inter partes i bez uszczerbku dla przepisow art. [63 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009], wskazanie podstaw odwolania oraz odpowiedz na nie moga zosta¢ uzupelnione replika
odwolujacej sie strony, zlozona w terminie dwdéch miesiecy od zawiadomienia jej o odpowiedzi, oraz
odparciem zarzutéw przez strone pozwang, zlozonym w terminie dwéch miesiecy od powiadomienia jej
o replice.

3. W postepowaniach inter partes strona pozwana moze w swojej odpowiedzi domagaé sie
uniewaznienia [uchylenia] lub zmiany zaskarzonej decyzji w kwestii nie podniesionej w odwotaniu.
Takie wnioski staja si¢ bezprzedmiotowe w przypadku odstgpienia powoda od powddztwa [wycofania
odwolania przez strone wnoszaca odwotanie]”.

IIT — Historia sporu

29. Decyzja z dnia 3 maja 2012 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucil cze$ciowo dokonane przez BSH
zgloszenie do rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego ,compressor technology”. Uznal on
bowiem, ze istnialo prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad co do wczesniejszego znaku
towarowego ,KOMPRESSOR?”, nalezacego do LG i oznaczajacego cze$¢ zgloszonych towaréw z klasy7,
9 i 11 w rozumieniu porozumienia nicejskiego'’, w tym dla elektrycznych przyboréw do sprzatania
domu, mianowicie odkurzaczy, odkurzaczy na mokro i na sucho'.

30. Dla pozostalych zgloszonych towaréw nalezacych do klas 7, 9 i 11 Wydzial Sprzeciwéw oddalit
sprzeciw wniesiony przez LG ze wzgledu na to, ze prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad nie
istnialo.

31. Decyzja ta zostata doreczona stronom w dniu 3 maja 2012 r.

32. W dniu 26 czerwca 2012 r. BSH wnioslta od tej decyzji odwolanie, wypelniajac przewidziany w tym
celu formularz odwotania, a w dniu 3 wrzesnia 2012 r. przedstawila pismo zawierajace podstawy
odwotania. BSH wniosta o dokonanie kontroli decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w odniesieniu do oceny
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w przypadku elektrycznych przyboréw do sprzatania
domu, mianowicie odkurzaczy, odkurzaczy na mokro i na sucho, nalezacych do klasy 7, wylaczajac
pozostale towary z zakresu odwotania.

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

11 — Zobacz dokladny wykaz omawianych towaréw w pkt 3 zaskarzonego wyroku.
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33. W dniu 31 pazdziernika 2012 r. LG w tym samym pi$mie procesowym zatytulowanym ,Odpowiedz
na odwolanie” z jednej strony przedstawila uwagi odnoszace si¢ do argumentéw wysuwanych przez
BSH na poparcie odwotania, a z drugiej strony wniosta o przeprowadzenie kontroli decyzji Wydzialu
Sprzeciwéw, domagajac sie, by zgloszenie znaku towarowego ,compressor technology” zostato
odrzucone w wigkszym zakresie. LG utrzymywata w szczegélnosci, ze — przeciwnie do tego, co zostato
stwierdzone w decyzji wydanej przez Wydzialu Sprzeciwéw — prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad istnialo w odniesieniu do nastepujacych towaréw:

— klasa 7: elektryczne urzadzenia do usuwania odpadéw zwlaszcza mlyny i prasy do odpadow;

— klasa 9: wagi lazienkowe; elektryczne zgrzewarki do folii; urzadzenia do zdalnego sterowania,
urzadzenia sygnalizacyjne i sterujace (elektryczne/elektroniczne) do maszyn i urzadzen
gospodarstwa domowego i kuchennych; zapisane i niezapisane no$niki danych do sprzetu
gospodarstwa domowego, do odczytu maszynowego; elektryczne maszyny sprzedajace napoje lub
artykuly spozywcze, automatyczne maszyny sprzedajace; czesci do wszystkich wyzej wymienionych
towaréw ujete w klasie 9.

Elektryczne aparaty i instrumenty, o ile ujete w klasie 9, mianowicie zelazka elektryczne; wagi
kuchenne;

— klasa 11: lampy na podczerwieni (inne niz do uzytku medycznego); poduszki elektryczne (nie do
celéw medycznych), koce elektryczne (nie do celéw medycznych); mechaniczne urzadzenia do
dystrybucji napojéw (dystrybutory do napojéw) do nalewania schtodzonych napojéw do stosowania
w polaczeniu z urzadzeniami do chlodzenia napojéw.

34. Pismem z dnia 8 listopada 2012 r. zatytulowanym ,Przekazanie uwag” OHIM przekazal BSH
przedstawione przez LG ,uwagi’, wskazujac, ze pisemny etap postepowania zostal zakonczony, ze
w konsekwencji zalaczone uwagi sa przekazanie jedynie tytulem informacji, ze akta sprawy zostana
przekazane we wlasciwym terminie izbie odwolawczej i ze to ona orzeknie w sprawie.

35. W pkt 13 spornej decyzji Izba Odwotawcza uznala odwolanie wniesione przez BSH za
dopuszczalne, poniewaz zostalo wniesione zgodnie z art. 58—60 rozporzadzenia nr 207/2009 i z zasada
48 rozporzadzenia nr 2868/95.

36. W pkt 14 spornej decyzji, w ramach badania zakresu odwotania, Izba Odwotawcza wskazala, ze
w swej odpowiedzi na pismo przedstawiajace podstawy odwolania LG wniosta odwolanie ,positkowe”
(»acillary appeal”) zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96, w ktérym domagala sie
przeprowadzenia kontroli decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w odniesieniu do wskazanych powyzej
towarow nalezacych do klas 7, 91 11.

37. W wyniku przeprowadzonego badania Izba Odwotawcza oddalita odwotanie BSH i cze$ciowo
uwzglednila odwotanie wzajemne LG.

38. W konsekwencji BSH wniosla do Sadu skarge o stwierdzenie niewaznosci, podnoszac jeden tylko
zarzut dotyczacy naruszenia przez Izbe Odwolawcza art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009
w zwiazku z ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w przypadku kolidujacych ze soba
oznaczen.

39. Sad oddalit te skarge.
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IV — Zadania stron przed Trybunalem

40. W odwolaniu BSH wnosi do Trybunal o uchylenie zaskarzonego wyroku oraz stwierdzenie
niewaznosci spornej decyzji, a tytulem zadania ewentualnego o przekazanie sprawy Sadowi celem
ponownego rozpoznania, jak réwniez o obcigzenie OHIM kosztami postepowania w obu instancjach.

41. OHIM wnosi o oddalenie odwolania i obcigzenie BSH kosztami postepowania.

V — W przedmiocie odwolania
42. Na poparcie odwolania BSH przytacza dwa zarzuty.

43. Zarzut pierwszy zostal po raz pierwszy podniesiony przed Trybunalem. Dotyczy on naruszenia
przez OHIM art. 60 rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry przewiduje zasady procesowe znajdujace
zastosowanie do wnoszenia odwotan do izb odwolawczych OHIM. BSH twierdzi w istocie, ze
wniesione przez LG odwolanie wzajemne bylo niedopuszczalne, poniewaz przy jego wniesieniu nie
dochowano zadnego z przewidzianych w tym przepisie wymogéw dotyczacych terminu i formy.

44. Zarzut drugi dotyczy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w ramach oceny
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w przypadku oznaczen ,compressor technology”
i ,KOMPRESSOR”.

45. Nie sadze, by na tym etapie rozpoznawania sprawy konieczne bylo przeprowadzenie oceny, czy
sporna decyzja jest dotknieta wadami wskazanymi przez BSH w odwolaniu. Juz na pierwszy rzut oka
wydaje mi sie bowiem, ze zaskarzony wyrok powinien zosta¢ uchylony z tego wzgledu, iz Sad
zaniechal podniesienia z urzedu, Ze sporna decyzja zostala wydana przez organ nieposiadajacy
wladciwosci, z naruszeniem przystugujacego zglaszajacej prawa do obrony.

46. Uwazam bowiem, Zze wniesione przez wnoszaca sprzeciw odwolanie bylo oczywiscie
niedopuszczalne, wobec czego Izba Odwotawcza nie byla wlasciwa do dokonania kontroli decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw w zakresie dotyczacym towaréw wskazanych w tym odwotaniu.

47. Ponadto sadze, ze Izba Odwotawcza zmienita decyzje Wydzialu Sprzeciwdéw, uwzgledniajac w ten
sposob zadania wnoszacej sprzeciw, bez uprzedniego umozliwienia BSH przedstawienia w sposob
skuteczny jej stanowiska, naruszajac w ten sposdéb przystugujace tej ostatniej prawo do obrony.

48. Brak wlasciwosci i naruszenie istotnych wymogéw proceduralnych stanowia za$ zarzuty zwigzane
z naruszeniem nadrzednego interesu publicznego, ktére moga lub musza zostaé¢ podniesione przez sad
Unii z urzedu, w przypadku gdy nie uczynia tego strony postepowania.

49. Z przepisow regulujacych postepowanie przed sadami Unii, w szczegdélnosci z art. 21 statutu
Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej i z art. 177 regulaminu postepowania przed Sadem,
wynika, Ze ramy sporu sa wyznaczane i ograniczane przez strony. Wynika stad, ze sad Unii nie moze
co do zasady wykracza¢ poza zadania, ktére zostaly mu przedstawione w pismach procesowych stron,
i takze w przedmiocie tych zadan powinien on réwniez orzeka¢ na podstawie stanu prawnego
i faktycznego przedstawionego przez strony.
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50. Jednakze rola sadu Unii nie jest pozostanie biernym. W ramach sporéw z zakresu wspélnotowego
znaku towarowego przeprowadzana przez sad Unii kontrola sadowa nie ogranicza sie wylacznie do
zwyklego powielenia kontroli dokonanej uprzednio przez izbe odwolawcza OHIM ™. Jego rola nie
ogranicza si¢ takze do oceny zasadnosci stanowiska kazdej ze stron sporu poprzez kurczowe
trzymanie si¢ podnoszonych przez nie zarzutéw i argumentéw. Sad Unii nie pelni bowiem jedynie
funkcji arbitra. Musi on réwniez zapewni¢ poszanowanie prawa Unii, a zwlaszcza podstawowych
gwarancji ustanowionych w karcie praw podstawowych.

51. Przepisy regulujace postepowanie przed kazdym z sadéw Unii, jak rowniez orzecznictwo okreslity
wiec przypadki, w ktérych sad Unii w celu wypelnienia swojej misji sadu kontrolujacego zgodnos¢
z prawem dysponuje uprawnieniem do podniesienia z urzedu zarzutu niezgodno$ci z prawem.

52. Na podstawie regulaminu postepowania Sad moze podnie$¢ z urzedu oczywisty brak swojej
wladciwosci do rozpoznania sprawy lub oczywista niedopuszczalno$¢ skargi, czy tez, w odpowiednim
przypadku, oczywisty brak podstawy prawnej skargi'’. Moze on réwniez podnie$é¢ z urzedu, iz skarga
jest niedopuszczalna ze wzgledu na bezwzgledne przeszkody procesowe', a mianowicie ze wzgledu
naruszenia istotnej przestanki dopuszczalnosci skargi, takiej jak istnienie aktu podlegajacego
zaskarzeniu *°, legitymacja procesowa'® czy dochowanie terminéw .

53. Ponadto Trybunal ustanowil rozréznienie miedzy z jednej strony zarzutami dotyczacymi
materialnej zgodnosci z prawem zaskarzonego aktu, ktére wiaza sie z naruszeniem przepisu prawa
dotyczacego stosowania traktatu FUE i moga by¢ rozpoznawane przez sad Unii wylacznie, jezeli
zostaly podniesione przez strony, a z drugiej strony zarzutami podwazajacymi formalna zgodnos¢
z prawem zaskarzonego aktu, ktére obejmuja naruszenie istotnych wymogéw proceduralnych, dotycza
naruszenia nadrzednego interesu publicznego i musza zosta¢ podniesione przez sad Unii z urzedu'.
W tym ostatnim przypadku nieprawidlowosci dotykajace formy aktu lub zastosowanej procedury
naruszaja prawa osob trzecich lub oséb, ktérych ten akt dotyczy, lub moga mie¢ wplyw na tres¢ tego
aktu'. Moze tu chodzi¢ przyktadowo o brak prawidtowego uwierzytelnienia® lub o brak doreczenia™.

54. W ten sposéb Trybunat potwierdzil, ze brak kompetencji autora zaskarzonego aktu oraz brak lub
niewystarczajacy charakter uzasadnienia® stanowia zarzuty zwigzane z naruszeniem nadrzednego
interesu publicznego, ktére moga, a nawet musza zosta¢ podniesione przez sad Unii z urzedu, chociaz
zadna ze stron nie wniosta do sadu o uczynienie tego.

55. Sadowi Unii rozpoznajacemu skarge o stwierdzenie niewazno$ci nie mozna zatem zarzuca¢ wyjécia
poza ramy sporu, przekroczenia swoich uprawnien, orzekania ultra petita oraz naruszenia swojego
regulaminu, jezeli podnosi on z urzedu zarzut, ktéry dotyczy wlasnie zgodno$ci z prawem aktu,
w odniesieniu do ktérego zostata wniesiona do tego sadu skarga o stwierdzenie niewaznosci®.

12 — Wyrok Hals/Komisja, C-29/05 P, EU:C:2007:162, pkt 55.

13 — Zobacz art. 126 regulaminu postepowania przed Sadem.

14 — Zobacz art. 129 regulaminu postepowania przed Sadem.

15 — Postanowienie ISAE/VP i Interdata/Komisja, C-130/91, EU:C:1992:7, pkt 11.

16 — Wyroki: Wtochy/Komisja, C-298/00 P, EU:C:2004:240, pkt 35; Regione Siciliana/Komisja, C-417/04 P, EU:C:2006:282, pkt 36.

17 — Wyroki: Politi/ETF, C-154/99 P, EU:C:2000:354, pkt 15 i przytoczone tam orzecznictwo; a takze Evropaiki Dynamiki/Komisja, C-469/11 P,
EU:C:2012:705, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo.

18 — Wyroki: Komisja/Sytraval i Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, pkt 67 i przytoczone tam orzecznictwo; a takze Komisja/Irlandia i in.,
C-89/08 P, EU:C:2009:742, pkt 40.

19 — Definicja ta zostala zapozyczona od J. Rideau, Recours en annulation, Jurisclasseur Europe, zeszyt 331, pkt 22.
20 — Wyrok Komisja/Solvay, C-287/95 P i C-288/95 P, EU:C:2000:189, pkt 55.
21 — Wyrok Hoechst/Komisja, C-227/92 P, EU:C:1999:360, pkt 72.

22 — Wyrok Salzgitter/Komisja, C-210/98 P, EU:C:2000:397, pkt 56 i przytoczone tam orzecznictwo; a takze postanowienie Planet/Komisja,
T-320/09, EU:T:2011:172, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo.

23 — Wyrok Komisja/Irlandia i in., C-89/08 P, EU:C:2009:742, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo.
24 — Ibidem, pkt 35.
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56. W réznych sytuacjach faktycznych opisanych w orzecznictwie wada, ktéra jest dotkniety
zaskarzony akt, ma charakter wystarczajagco powazny, aby uzasadni¢ uznanie przez sad Unii jej
istnienia, mimo iz wada ta nie zostala podniesiona przez strone skarzaca. Innymi slowy, jesli
zaskarzony akt narusza powage rzeczy osadzonej lub zostal wydany z naruszeniem istotnego wymogu
proceduralnego lub prawa podstawowego, to nie ma znaczenia ustalenie, czy akt ten jest réwniez
dotkniety wadami podnoszonymi przez strone skarzaca na poparcie jej skargi o stwierdzenie
niewaznosci. Ochrona porzadku prawnego Unii oraz ochrona praw podstawowych uprawnia
i w danym wypadku zobowiazuje sad kontrolujacy zgodnos$¢ z prawem do stwierdzenia, ze dany akt
jest dotkniety wada, ktéra w konsekwencji prowadzi do stwierdzenia jego niewaznosci.

57. Jest oczywiste, ze uprawnienie to nie moze by¢ uzaleznione od warunku, ze musi mie¢ ono zwiazek
z zarzutami i argumentami podnoszonymi przez strony. Wymaganie spelnienia tego warunku
pozostawaloby bowiem w sprzeczno$ci z samym przedmiotem uprawnienia do podnoszenia z urzedu
zarzutéw, ktére konkretnie ma na celu uzupelni¢ braki stron, w przypadku kiedy doszlo do naruszenia
przepisu zwigzanego z nadrzednym interesem publicznym.

58. W niniejszej sprawie z przekazanych Sadowi akt sprawy wynika, ze odwolanie wzajemne wniesione
przez LG na podstawie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 nie spelnia zadnego z wymogéw
dotyczacych terminu i formy, ktérym jest ono poddane, aby moglo zosta¢ uznane za dopuszczalne.

59. Z zaskarzonej decyzji wynika réwniez wyraznie, ze Izba Odwotawcza, o ile w pkt 13 tej decyzji
wyraznie orzekla w przedmiocie dopuszczalnosci odwotania gléwnego wniesionego przez BSH, o tyle
w zadnym momencie nie rozpatrzyla dopuszczalnosci odwolania wzajemnego wniesionego przez LG,
pomimo tego, ze sporna decyzja opiera sie na podnoszonych w nim argumentach.

60. Tymczasem jak mozna uwzgledni¢ odwotanie, skoro jego dopuszczalno$¢ nie zostala poddana
uprzedniej ocenie?

61. Trzeba przyznad, ze zadanie nie jest proste, w przypadku gdy istnieje duza niejasno$¢ co do zakresu
art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 i co do przepiséw proceduralnych regulujacych wnoszenie
odwolan.

62. Niemniej jednak, niezaleznie od okolicznosci, zaniechawszy orzeczenia w przedmiocie
dopuszczalnoéci odwotania wniesionego przez LG, Izba Odwolawcza naruszyla zasade 49 ust. 1
rozporzadzenia nr 2868/95, zgodnie z ktéra — dla przypomnienia — ,[jlezeli odwotanie nie jest zgodne
z art. [58—60 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz z] zasada 48 ust. 1 lit. c) [i zasada 48 ust. 2, dotyczacymi
tre$ci odwolania], izba odwolawcza odrzuca je z powodu niedopuszczalnosci”.

63. Ponadto orzekajac w przedmiocie tego odwolania, wykroczyla ona poza granice swoich uprawnien,
poniewaz odwotanie moze zaistnie¢ wylacznie, jezeli zostanie wniesione zgodnie z prawem.

64. Przed dokonaniem oceny zarzutéw stwierdzenia niewaznosci podnoszonych przez strony, Sad byt
zatem zobowiazany rozpoznaé z urzedu kompetencje Izby Odwotawczej do wydania spornej decyzji.

65. Ponadto z dokumentéw zawartych w aktach sprawy wyraznie wynika, ze sporna decyzja zostala
wydana bez uprzedniego umozliwienia BSH przedstawienia swoich uwag w przedmiocie odwolania
wzajemnego wniesionego przez LG, co bezsprzecznie nadwatlito uzasadnienie tej decyzji. Powyzsze
uchybienie bylo tym bardziej razace, ze kwestie poruszone przez LG w jej odwolaniu wzajemnym byly
w sposdb oczywisty rozstrzygajace dla wyniku postepowania, poniewaz Izba Odwotawcza dokonata
zmiany decyzji Wydzialu Sprzeciwéw na niekorzy$¢ BSH.

ECLILEU:C:2016:129 9



OPINIA Y. BOTA — SPRAWA C-43/15 P
BSH/OHIM

66. Otéz przyjmujac za podstawe orzecznictwo, ktére zostalo przytoczone przeze mnie powyzej,
Trybunal wielokrotnie orzekl, Zze oparcie orzeczenia sadu na okolicznosciach faktycznych
i dokumentach, o ktérych strony — lub jedna z nich — nie wiedzialy i co do ktérych nie mogty one
zatem zaja¢ stanowiska, bytoby naruszeniem podstawowej zasady prawa.

67. Sad byl zatem zobowigzany, wobec nieprzeprowadzania przez Izbe Odwotawcza badania nalezacego
do jej kompetencji, do dokonania z urzedu kontroli zgodno$ci z prawem spornej decyzji pod katem
zgodnosci zaréwno z podstawowymi zasadami prawa do bycia wystuchanym i kontradyktoryjnosci, jak
iz art. 63 ust. 2 i art. 75 zdanie drugie rozporzadzenia nr 207/2009.

68. Proponuje zatem Trybunalowi, aby z powyzej wskazanych wzgledéw uchylit zaskarzony wyrok.

VI — W przedmiocie skutkéw uchylenia zaskarzonego wyroku

69. W przypadku uchylenia wyroku, od ktérego wniesiono odwotanie, art. 61 statutu Trybunalu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej przewiduje, ze Trybunal moze skierowaé¢ sprawe do ponownego
rozpoznania przez Sad lub wyda¢ orzeczenie ostateczne w sprawie, jesli stan postepowania na to
pozwala.

70. Uwazam, ze stan postepowania w niniejszej sprawie pozwala na orzeczenie w przedmiocie dwdch
zarzutéw prawnych, ktérych podniesienie z urzedu pragne Trybunatowi zaproponowac.

71. Co sie tyczy, po pierwsze, kwestii, czy Izba Odwolawcza byla uprawniona do dokonania kontroli
decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w odniesieniu do towaréw wskazanych w odwotaniu wzajemnym
wniesionym przez LG, to kwestia ta dotyczy dopuszczalnos$ci tego odwotania i zostala omdéwiona przez
BSH i przez OHIM w ich pismach procesowych i na wyznaczonej przez Trybunal rozprawie.

72. Jezeli chodzi, po drugie, o kwestie, czy sporna decyzja narusza prawo do obrony BSH w zakresie,
w jakim nie zostala ona wysluchana, to ta kwestia réwniez byla przedmiotem kontradyktoryjnej
wymiany pogladéw przed Trybunalem.

73. Proponuje zatem Trybunalowi, aby podniést z urzedu zarzut dotyczacy braku kompetencji Izby
Odwotawczej do wydania spornej decyzji.

74. A zatem w ramach niniejszej opinii jedynie positkowo przeprowadze analize zarzutu dotyczacego

naruszenia w toku wydawania tej decyzji przystugujacego zglaszajacej prawa do bycia wystuchanym
i zasady kontradyktoryjnosci.

A — W przedmiocie braku kompetencji Izby Odwotawczej do wydania spornej decyzji

1. Argumenty stron

75. BSH utrzymuje, ze nie istnieje zadne dopuszczalne odwotanie, ktére jako jedyne mogloby uzasadni¢
rozszerzenie zakresu odrzucenia zgloszenia znaku w stosunku do decyzji Wydziatu Sprzeciwéw. Uwaza
ona bowiem, ze LG nie wniosla odwolania w terminie przewidzianym w art. 60 rozporzadzenia
nr 207/2009 ani nie uiscita naleznej opfaty.
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76. OHIM podnosi na wstepie, ze argument BSH, zgodnie z ktérym LG w swojej odpowiedzi na
odwotanie z dnia 31 pazdziernika 2012 r. nie przedstawila wyraznego zadania, jest pozbawiony podstaw
faktycznych, poniewaz takie zadanie zostalo sformulowane w sposéb jasny. Co wiecej, wyrazne uzycie
stowa ,zadanie” lub doslowne wskazanie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 nie jest konieczne.
Wystarczy bowiem, by uwagi, rozpatrywane w calosci, w sposéb wyrazny wyrazaly wole zaskarzenia
przez dana strone decyzji Wydzialu Sprzeciwéw, jak réwniez zakres tej woli.

77. OHIM podnosi nastepnie, ze z brzmienia art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 wynika, ze
w postepowaniu przed izba odwotawcza OHIM strona pozwana moze w swej odpowiedzi na
odwotanie skorzysta¢ z prawa do zakwestionowania decyzji, ktéra zostata zaskarzona. W jego
przekonaniu juz sama okolicznos$¢, ze strona jest pozwana, pozwala jej zatem na zakwestionowanie
wazno$ci decyzji Wydzialu Sprzeciwéw. Ponadto przepis ten nie ogranicza tego prawa do zarzutéw
podniesionych juz w odwolaniu. Przewiduje on bowiem, ze zadania moga dotyczy¢ kwestii
nieporuszonych w odwolaniu. Dodatkowo wspomniany przepis w zaden sposéb nie odnosi sie do
mozliwosci wniesienia przez strone pozwang odrebnego odwotania od zaskarzonej decyzji. A zatem
jego zdaniem istnieja dwa $rodki odwotawcze stuzace zaskarzeniu decyzji o uwzglednieniu sprzeciwu
i odrzuceniu zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego, co zostalo zreszta potwierdzone przez
wyrok Intensa Sanpaolo/OHIM — MIP Metro (COMIT) ™.

78. OHIM twierdzi wreszcie, ze powyzszego wniosku nie podwazaja zawarte w rozporzadzeniu
nr 207/2009 zasady procesowe, zwlaszcza ta, zgodnie z ktéra kazda ze stron postepowania, ktére
zakonczylo si¢ wydaniem decyzji w pierwszej instancji, moze ja zaskarzy¢, o ile nie uwzgledniono
w niej jej zadan. W zakresie bowiem, w jakim strona pozwana zdecyduje si¢ na wniesienie ,odwolania
wzajemnego” w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96, utrzymanie si¢ tego odwolania
bedzie nierozerwalnie zwigzane z utrzymaniem sie odwolania wniesionego przez strone wnoszaca
odwolanie, inaczej niz ma to miejsce w przypadku odwotania wniesionego zgodnie z przepisami
rozporzadzenia nr 207/2009. Strona pozwana ponosi wiec ryzyko, ze jej ,odwotanie wzajemne”
podzieli los odwotania strony wnoszacej odwolanie i ze w przypadku wycofania tego ostatniego
odwotlania stanie sie ono bezprzedmiotowe ,tytutem positkowym”.

2. Moja ocena

79. Wszystkie strony niniejszego sporu zgadzaja sie, po pierwsze, ze odwolanie wniesione przez
wnoszaca sprzeciw mialo na celu przeprowadzenie kontroli decyzji Wydzialu Sprzeciwéw
w odniesieniu do towardw, ktére nie zostaly wymienione w odwolaniu gtéwnym wniesionym przez
zglaszajaca, po drugie, ze to odwotlanie zostalo wniesione blisko sze$¢ miesiecy po doreczeniu
wnoszacej sprzeciw decyzji Wydziat Sprzeciwéw*, po trzecie, ze nie uiszczono ponadto zadnej oplaty
za odwolanie i po czwarte, ze Izba Odwolawcza cze$ciowo uwzglednila zadanie LG, orzekajac w ten
sposdb na niekorzys¢ BSH bez uprzedniego umozliwienia tej ostatniej przedstawienia jej stanowiska.

80. Tego rodzaju procedura nie tylko jest sprzeczna z zasadami procesowymi ustanowionymi
w rozporzadzeniu nr 207/2009 i w rozporzadzeniach wykonawczych do niego, ale takze narusza
w spos6b powazny prawa i gwarancje proceduralne zglaszajacej ustanowione w karcie praw
podstawowych.

81. Procedura ta jest w rzeczywisto$ci wynikiem wielkiej niejasno$ci co do zakresu art. 8 ust. 3
rozporzadzenia nr 216/96.

25 — T-84/08, EU:T:2011:144, pkt 23.
26 — Dla przypomnienia decyzja Wydzialu Sprzeciwéw zostala doreczona w dniu 3 maja 2012 r.
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82. Przynajmniej w tym wzgledzie podzielam wyrazony przez Komisje Europejska na rozprawie poglad,
ze przepis ten wprowadza ,pewna niepewno$¢ prawng” i moze wrecz ,zosta¢ uznany za »lekko
niekompletny«”. Wyjasnia to nie tylko wady dotykajace zgodnos¢ z prawem zaskarzonej decyzji, ale
réwniez i w szerszym zakresie niespojnosci, jakie mozna dostrzec w praktyce decyzyjnej OHIM .

83. Ponadto w ramach nowelizacji rozporzadzenia nr 207/2009 w drodze rozporzadzenia (UE)
2015/2424*, ktére wejdzie w zycie w dniu 23 marca 2016 r., Komisja wlaczyla postanowienia art. 8
ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 do art. 60 rozporzadzenia nr 207/2009, wskazujac w motywie 28
rozporzadzenia 2015/2424, ze ,[z] do$wiadczenia nabytego w zwiazku ze stosowaniem obecnego
systemu unijnego znaku towarowego wynika, ze mozliwe jest udoskonalenie niektérych aspektéw
procedury” oraz ze ,[w] zwigzku z tym nalezy podja¢ pewne $rodki w celu uproszczenia
i przyspieszenia procedur w stosownych przypadkach i, w razie potrzeby, w celu zwigkszenia pewnosci
i przewidywalnosci prawa”.

84. Trzeba przyznaé, ze owe niespdjnosci maja takze swoje zrédlo w rozbieznej linii orzeczniczej
poszczeg6lnych izb Sadu.

85. W wyroku Intesa Sanpaolo/OHIM — MIP Metro (COMIT)*, na ktérym opiera sic OHIM, czwarta
izba Sadu stwierdzita, ze art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 ustanawia $rodek odwotlawczy
réwnolegly do tego, o ktérym mowa w art. 60 rozporzadzenia nr 207/2009. Wniosek ten opiera sie¢ na
wyjatkowo lakonicznej analizie, ktéra przytocze ponizej™:

»l...] artykul 8 wust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 nie ogranicza prawa [strony pozwanej do
zakwestionowania wazno$ci decyzji Wydzialu Sprzeciwéw] do zarzutéw podniesionych juz
w odwolaniu. Przewiduje on bowiem, ze Zzadania powinny dotyczy¢ kwestii nieporuszonych
w odwotaniu. Co wiecej, wspomniany przepis w zaden sposéb nie odnosi sie do mozliwo$ci wniesienia
przez strone pozwana odrebnego odwotania od zaskarzonej decyzji. W istocie oba te $rodki prawne
stuza zakwestionowaniu decyzji o uwzglednieniu sprzeciwu i odrzuceniu zgloszenia wspdélnotowego
znaku towarowego”.

86. Powyzsza analiza zostala potwierdzona przez Sad w wyroku Meica/OHIM - Salumificio Fratelli
Beretta (STICK MiniMINI Beretta)®'. Mimo ze w tej sprawie Sad poddal art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 216/96 bardziej doglebnemu badaniu i szczegétowo przeanalizowal zwiazek miedzy tym przepisem
a S$rodkiem odwotawczym okreslonym w art. 60 rozporzadzenia nr 207/2009, wciaz nie jestem
przekonany, ze art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 moze ustanawia¢ — w takiej formie, w jakiej jest
on zredagowany — rownolegly srodek odwotawczy.

87. Moim zdaniem za odrzuceniem takiego podej$cia przemawia kilka powodéw, a mianowicie
brzmienie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96, systematyka, w jaka wpisuje si¢ ten przepis, jak
réwniez brak zasad i gwarancji proceduralnych wystarczajacych do zapewnienia stronom skutecznej
ochrony sadowej.

27 — Decyzja Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 9 sierpnia 2012 r. Zoo sport, pkt 10 (,cross-appeal”).

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

29 — T-84/08, EU:T:2011:144.

30 — Punkt 23.

31 — T-247/14, EU:T:2016:64. W sprawie zakonczonej tym wyrokiem skarzaca, jako strona pozwana, sformulowala w swojej odpowiedzi na
odwotlanie zlozonej na podstawie art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 zadania majace na celu zmiane decyzji Wydzialu Sprzeciwéw. Izba
Odwotawcza — wbrew temu, co zostalo orzeczone w niniejszej sprawie — uznala te zadania za niedopuszczalne z tego wzgledu, ze
rozszerzaly one przedmiot odwolania i nie spetnialy wymogéw ustanowionych w art. 60 rozporzadzenia nr 207/2009.
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88. Przede wszystkim zakres i szczegétowe zasady stosowania art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96
musza zosta¢ okre$lone przy uwzglednieniu przepiséw regulujacych wnoszenie odwolan do izb
odwotawczych OHIM w ramach rozporzadzen nr 207/2009 i nr 2868/95.

89. Rozporzadzenie nr 207/2009 definiuje w swoim tytule VII, zatytulowanym ,Odwotania”,
podstawowe zasady znajdujace zastosowanie do odwolann wnoszonych miedzy innymi od decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw. Artykul 60 tego rozporzadzenia ustanawia warunki dotyczace terminu i formy,
jakie nalezy spelni¢ przy wniesieniu takiego odwotania. Odwolanie wnosi si¢ zatem na pi$mie
w terminie dwéch miesiecy od dnia doreczenia decyzji i uwaza sie je za wniesione z chwila uiszczenia
oplaty. Powyzsze zasady sa przypomniane w formularzu, z ktérego wnoszacy odwotanie moga

skorzystac¢ przy wnoszeniu odwotania™®.

90. Zgodnie ze swoim motywem pigtym rozporzadzenie nr 2868/95 przewiduje zasady konieczne do
wykonania przepiséw rozporzadzenia nr 207/2009. W zakresie zasad procesowych uzupelnia ono,
w swym tytule X, przepisy dotyczace wnoszenia i rozpatrywania odwotan.

91. I tak, jezeli chodzi o warunki dotyczace terminu i formy, o ktérych mowa w art. 60 rozporzadzenia
nr 207/2009, prawodawca Unii precyzuje w ramach zasady 49 rozporzadzenia nr 2868/95, ze ich
poszanowanie jest wymagane pod rygorem stwierdzenia niedopuszczalnosci odwolania. Co sie tyczy
oplaty za odwotanie, uscisla on ponadto, ze musi ona zosta¢ uiszczona przed uplywem terminu
okreslonego we wspomnianym art. 60, gdyz w przeciwnym wypadku odwotlanie uznaje si¢ za
niewniesione.

92. To wlasnie w te systematyke wpisuje si¢ rozporzadzenie nr 216/96. Zgodnie ze swoim motywem
szostym rozporzadzenie to ma na celu ,uzupelnienie” przepisow wykonawczych do rozporzadzenia
nr 207/2009 przyjetych w rozporzadzeniu nr 2868/95, w szczegdélno$ci w zakresie organizacji izb
odwotawczych oraz postepowania ustnego. Jego celem nie jest zatem zastgpienie zasad ustanowionych
w rozporzadzeniach nr 207/2009 i 2868/95, ani nawet stworzenie lex specialis w przypadku odwotan
do izb odwotawczych OHIM. Nie mialoby to tez zadnego sensu, poniewaz — przypomnijmy — art. 60
rozporzadzenia nr 207/2009 ustanawia zasady procesowe znajdujace zastosowanie do takich odwotan.

93. Artykul 8 rozporzadzenia nr 216/96, zatytulowany , Tryb postepowania” przewiduje w swych ust. 2
i 3 zasady znajdujace zastosowanie do wymiany pism procesowych przed izba odwotawcza, niezaleznie
od tego, czy chodzi o pismo przedstawiajace podstawy odwotania, odpowiedZ na odwolanie czy tez
replike lub duplike.

94. Z art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 216/96 wynika zatem, ze [w] postepowaniach inter partes [...]
wskazanie podstaw odwolania oraz odpowiedZ na nie moga zosta¢ uzupelnione replika odwotujacej sie
strony, zlozona w terminie dwdch miesiecy od zawiadomienia jej o odpowiedzi, oraz odparciem
zarzutow przez strone pozwang, zlozonym w terminie dwdch miesiecy od powiadomienia jej
o replice”.

95. Prawodawca Unii precyzuje nastepnie w art. 8 ust. 3 tego rozporzadzenia — ktérego zakres nalezy
tu zbada¢ — ze ,strona pozwana moze w swojej odpowiedzi domagad sie uniewaznienia [uchylenia] lub

zmiany zaskarzonej decyzji w kwestii niepodniesionej w odwolaniu. Wnioski takie staja sie
bezprzedmiotowe w przypadku cofniecia odwolania przez strone wnoszaca odwolanie”.

32 — Formularz ten jest dostepny w serwisie internetowym OHIM.
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96. Zgodnie z dokonang przez Sad wykladnia przepis ten, jak mogliSmy to zaobserwowaé, ustanawia
réownolegly srodek odwolawczy, wspdlistniejacy z tym przewidzianym w pkt 60 rozporzadzenia
nr 207/2009, i umozliwia stronie pozwanej zakwestionowane decyzji Wydzialu Sprzeciwéw OHIM
poprzez podniesienie nowych zarzutéw w odpowiedzi na odwotanie gléwne wniesione przez druga
strone postepowania (wnoszaca odwotanie).

97. W wyroku Meica/OHMI — Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta) ** Sad wydaje sie
domyslnie zréwnaé zakres art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 z odwolaniem wzajemnym.
Przeciwstawia on bowiem wyraznie ten przepis ,odrebnemu odwolaniu” przewidzianemu w art. 60
rozporzadzenia nr 207/2009, ktére ,jest jedynym srodkiem prawnym umozliwiajacym podniesienie

7 7 » 34
zarzutéw w sposob pewny” .

98. Takie odwolanie wzajemne za$, podobnie jak jakikolwiek inny rodzaj odwotania, nie moze zosta¢
ustanowiony przez art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 i to z dwéch gléwnych przyczyn.

99. Przede wszystkim watpie, by rozporzadzenie wykonawcze Komisji, ktérego podstawowym celem
jest, zgodnie z jego motywem szostym, organizacja izb odwotawczych oraz postepowania ustnego,
stanowilo wlasciwe ramy prawne do wprowadzenia nowego srodka odwotawczego, nieprzewidzianego
dotychczas przez kolejne rozporzadzenia wspdlnotowe dotyczace znakéw towarowych.

100. Nastepnie, co stanowi zreszta element rozstrzygajacy, prawodawca Unii nie zdefiniowal zasad
i gwarancji proceduralnych, ktérymi obwarowane byloby wniesienie owego domniemanego odwotania,
mimo ze takie zasady i gwarancje sa zwykle $cisle okre$lone dla wszystkich $rodkéw prawnych
ustanowionych w prawie Unii, w tym réwniez dla odwotaii wzajemnych .

101. Nalezy bowiem potozy¢ szczegdlny nacisk na brak w rozporzadzeniu nr 216/96 — podobnie
zreszta jak w analizie przeprowadzonej przez Sad w wyroku Meica/OHIM — Salumificio Fratelli Beretta
(STICK MiniMINI Beretta)* — jakiejkolwiek wzmianki na temat zasad, ktére w sposéb konieczny
powinny regulowa¢ wnoszenie odwolania, a w szczegdlnosci zasad dotyczacych formy, w jakiej
odwotanie musi by¢ wniesione, i warunkéw, na jakich strony moga sie do niego ustosunkowac.

102. Chociaz art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 216/96 ustanawia termin, w jakim strona skarzaca moze
zlozy¢ replike w nastepstwie przedstawienia przez stron¢ pozwana odpowiedzi na odwotanie, nalezy
stwierdzi¢, ze w przepisie tym brakuje jakiejkolwiek wzmianki dotyczacej terminu, w jakim owa
odpowiedz na odwolanie, zawierajaca ewentualnie odwotanie positkowe, powinna de facto wplynac.
Ponadto o ile przepis ten zawiera zasady majace zastosowanie do wymiany pism procesowych
dotyczacych odwolania gléwnego wniesionego przez strone skarzaca, o tyle w zaden sposéb nie
wspomina on o mozliwosci ustosunkowania sie wzgledem nowych okolicznosci, ktére mogtyby zosta¢
wskazane w ewentualnym odwotaniu positkowym. A zatem moim zdaniem brzmienie art. 8 tego
rozporzadzenia nie gwarantuje jasno$ci i pewnosci prawnej, ktére sa przeciez wymagane w ramach
korzystania ze $rodka zaskarzenia®, i w jeszcze mniejszym stopniu zapewnia stronom ochrone
sadowa.

33 — T-247/14, EU:T:2016:64.
34 — Punkty 22, 24.

35 — Zobacz w szczeg6lnosci przepisy szczegdlne regulaminu postepowania przed Trybunatem zawarte w rozdziale 3 tytulu V, zatytulowanym
»Forma, zawarto$¢ i zadania odwolania wzajemnego”, i w rozdziale 4 tytulu V, zatytulowanym ,Wymiana pism po wniesieniu odwotania
wzajemnego” (art. 176—180).

36 — T-247/14, EU:T:2016:64.
37 — Zobacz podobnie wyroki: Moussis/Komisja, 227/83, EU:C:1984:276, pkt 12; a takze Barcella i in./Komisja, 191/84, EU:C:1986:197, pkt 12.
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103. Jezeli pragniemy zagwarantowa¢ prawidlowe administrowanie wymiarem sprawiedliwosci
i poszanowanie praw procesowych kazdej ze stron, zapewnié, by decyzje administracyjne i orzeczenia
sadowe stawaly sie ostateczne, a takze chroni¢ interes publiczny®, to nieodzowne jest, aby te zasady
wynikaly z brzmienia danego przepisu albo poprzez ich wyrazne wskazanie, albo poprzez odestanie do
innych przepiséw proceduralnych.

104. Strony musza zatem by¢ w stanie zapoznac si¢ z zasadami dotyczacymi formy i terminu, w jakich
odwolanie ma by¢ wniesione, zeby zagwarantowac jego dopuszczalno$¢, i musza tez mie¢ mozliwosé
dokonania wymiany pism procesowych w celu zapewnienia ich obrony.

105. W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze Izba Odwotawcza bez ograniczenia przyznata LG prawo
zmiany, za po$rednictwem odpowiedzi na odwolanie, zakresu postepowania, nie umozliwiajac BSH
zlozenia odpowiedzi. Réwniez bezsporne jest, ze BSH, ktdra jako jedyna uiscita przewidziana w art. 60
rozporzadzenia nr 207/2009 oplate za odwolanie, sfinansowala ostatecznie une reformatio in peius,
poniewaz Izba Odwotawcza uwzglednila zadania LG.

106. Zwazywszy na wszystkie te okoliczno$ci, mozna sie zasadnie zastanawiaé, czy zamiarem
prawodawcy Unii bylo ustanowienie w ramach art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 nowego $rodka
odwolawczego, rownoleglego do postepowania odwolawczego przewidzianego w art. 58 i nast.
rozporzadzenie nr 207/20009.

107. Jego intencje byly skromniejsze.

108. W istocie zasada procesowa okre$lona w art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 216/96 zezwala stronie
pozwanej wylacznie na przedstawienie nowych okolicznosci faktycznych i prawnych dotyczacych
towaréw i ustug wskazanych w ramach odwotania gléwnego, czyli wpisujacych sie¢ w ramy odwotania
wniesionego tytulem gléwnym przez strone wnoszaca odwotlanie zgodnie z art. 60 rozporzadzenia
nr 207/20009.

109. W przypadku gdy odwotanie gléwne dotyczy wylacznie czesci towaréw lub ustug objetych
zgloszeniem wspolnotowego znaku towarowego, tak jak ma to miejsce w przypadku niniejszej sprawy,
owo odwolanie zezwala izbie odwolawczej OHIM na przeprowadzenie ponownego badania sprzeciwu
co do istoty, jednak jedynie w stosunku do tych towaréw lub ustug®.

110. Jezeli w okolicznosciach takich jak wystepujace w niniejszej sprawie strona pozwana wnosi
odwolanie wzajemne, ktérego przedmiot znacznie wykracza poza ramy ustanowione w odwolaniu
gtéwnym, to w spos6b oczywisty nagina ona zasady procesowe.

111. Takie odwolanie musi bowiem zosta¢ wniesione bezwzglednie w terminie i w formie przepisanych
przez art. 60 rozporzadzenia nr 207/20009.

112. Przypomnijmy, ze zgodnie z tym artykulem strona pozwana dysponuje na wniesienie swojego
odwotlania terminem dwoéch miesiecy od dnia doreczenia jej decyzji Wydzialu Sprzeciwéw i musi
ponadto uisci¢ od niego opfate.

113. Termin dwdch miesiecy ma charakter bezwzglednej przeszkody procesowej. Ma on pozwoli¢ na
zagwarantowanie, ze decyzje Wydzialu Sprzeciwdw stana sie ostateczne, jezeli nie zostana zaskarzone,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenistwo sytuacji prawnych i chroniac ponadto interes publiczny®.

38 — Wyrok Evropaiki Dynamiki/Komisja, C-469/11 P, EU:C:2012:705, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo.
39 — Wyrok Volkl/OHMI — Marker Volkl (VOLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, pkt 54.
40 — Zobacz orzecznictwo przywolane w przypisie 37.
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114. Z chwila uplywu terminu okreslonego w art. 60 rozporzadzenia nr 207/2009 nie ma mozliwosci
rozszerzenia zakresu odwolania poza to, co zostalo zdefiniowane w ramach odwolania gléwnego. Izba
odwotawcza nie moze zatem przeprowadzi¢ ponownego badania sprzeciwu co do istoty w odniesieniu
do towaréw wskazanych w odwolaniu strony pozwanej, poniewaz decyzja Wydzialu Sprzeciwéw
uzyskala w tym zakresie powage rzeczy osadzone;j.

115. Tymczasem w niniejszej sprawie LG zlozyla swa odpowiedZ na odwotanie, w ktérej domagala sie
ponadto poddania kontroli decyzji Wydziatlu Sprzeciwéw w odniesieniu do towaréw nalezacych do klas
7,91 11, w dniu 31 pazdziernika 2012 r., mimo ze decyzja Wydzialu Sprzeciwéw zostala doreczona jej
w dniu 3 maja 2012 r. Co wiecej, LG nie uiscita zadnej optaty za odwolanie.

116. Zgodnie z zasada 49 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95 Izba Odwotawcza powinna byla odrzuci¢ to
odwotanie jako niedopuszczalne, poniewaz nie spelnialo ono zadnego z warunkéw ustanowionych
w art. 60 rozporzadzenia nr 207/2009.

117. Izba Odwolawcza byla zobowigzania do rozpatrzenia jedynie odwolania od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw, ktére wniosta BSH, w zakresie, w jakim w decyzji tej uwzgledniono sprzeciw i odrzucono
jej zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego w odniesieniu do elektrycznych przyboréw do
sprzatania domu, mianowicie odkurzaczy, odkurzaczy na mokro i na sucho, nalezacych do klasy 7.

118. Dopuszczajac odwotanie wniesione przez LG i uwzgledniajac jej zadania, Izba Odwolawcza
naruszyla zatem wyzej wskazane przepisy.

119. Z tego powodu nalezy zatem stwierdzi¢ niewaznos$¢ spornej decyzji.

120. W dalszej czesci niniejszej opinii jedynie positkowo przeanalizuje zarzut dotyczacy naruszenia
prawa do bycia wystuchanym i zasady kontradyktoryjnosci.

B — W przedmiocie naruszenia prawa do bycia wystuchanym i zasady kontradyktoryjnosci

121. W niniejszej sprawie nie zostalo zakwestionowane, ze odpowiedZ na odwolanie zlozona przez LG
stanowila co$ wiecej niz zwykle zarzuty obrony, poniewaz rozszerzala w znaczny sposéb przedmiot
sporu. Z tego tez wzgledu Izba Odwotawcza zinterpretowala uwagi zawarte w odpowiedzi na
odwotanie zlozonej przez LG jako ,odwolanie wzajemne” oparte na art. 8 ust. 3 rozporzadzenia
nr 216/96.

122. W spornej decyzji Izba Odwotawcza uwzglednila cze$ciowo to odwolanie wzajemne, nie
przyjmujac jednak wcze$niej uwag BSH.

123. Na rozprawie przed Trybunalem OHIM potwierdzil, ze doszlo do naruszenia proceduralnego
wplywajacego na zgodnos$¢ z prawem spornej decyzji, poniewaz pisemny etap postepowania zostal
zamkniety po wniesieniu odwolania wzajemnego przez LG, bez uprzedniego wystuchania BSH.

124. Stan faktyczny niniejszej sprawy wyraznie wskazuje, ze Izba Odwolawcza nie wyciagneta
wszystkich konsekwencji narzucajacych sie z faktu wniesienia odwolania, ktére sama zakwalifikowata
jako ,wzajemne”. Zaniechala ona bowiem zapewnienia zglaszajacej gwarancji proceduralnych
zwigzanych z wniesieniem takiego $rodka, naruszajac w ten sposéb jej prawo do obrony poprzez
nieumozliwienie jej na tym etapie postepowania ustosunkowania si¢ do nowych argumentéw
wysunietych przez wnoszaca sprzeciw.

125. Czyniac tak, Izba Odwolawcza naruszyla art. 63 ust. 2 i art. 75 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 207/20009.
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126. Zgodnie z art. 63 ust. 2 tego rozporzadzenia izba odwolawcza OHIM jest bowiem zobowigzana
w toku rozpatrywania odwotania do wzywania stron, tak czesto jak to jest konieczne, do przedstawiania
w terminie wyznaczonym przez izbe odwolawcza uwag dotyczacych materialéw przekazanych przez
inne strony.

127. Ponadto na podstawie z art. 75 zdanie drugie wspomnianego rozporzadzenia decyzje izby
odwotawczej OHIM moga opiera¢ si¢ wylacznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do
ktérych strony zainteresowane mialy mozliwos¢ przedstawienia swoich uwag.

128. Z utrwalonego orzecznictwa wynika, Ze przepisy te maja na celu spelnienie w ramach prawa
wspolnotowych znakéw towarowych wymogdéw zwigzanych z prawem do rzetelnego procesu, o ktérym
mowa w art. 41 karty praw podstawowych, a zwlaszcza wymogdéw przewidzianych w ramach
poszanowania prawa do obrony, o ktérym mowa w art. 41 ust. 2 lit. a) karty praw podstawowych*

129. Ustanawiaja one w szczeg6lnosci prawo do bycia wystuchanym i poszanowanie zasady
kontradyktoryjnosci, ktére stanowia podstawowe zasady prawa Unii*.

130. Zasady te powinny by¢ przestrzegane we wszystkich postepowaniach mogacych prowadzi¢ do
wydania decyzji wladzy publicznej istotnie wplywajacej na prawa jednostki®, i to nawet w braku
szczeg6lnych uregulowan,

131. Prawo do bycia wysluchanym wymaga, by jednostka miata mozliwo$¢ skutecznego przedstawienia
swojego stanowiska, i rozciaga sie ono na wszystkie okoliczno$ci faktyczne oraz prawne, ktére stanowia
podstawe aktu decyzyjnego *.

132. Zasada kontradyktoryjnosci wymaga z kolei, by strony postepowania mialy prawo do zapoznania
sie z materialem dowodowym i z uwagami przedstawionymi przed sadem przez ich przeciwnika
procesowego oraz do ustosunkowania si¢ do nich®. Stoi ona zatem na przeszkodzie temu, by organ
wladzy opart swa decyzje na okoliczno$ciach faktycznych i dokumentach, z ktérymi jedna ze stron nie
mogla sie zapoznac i do ktérych nie mogta sie w konsekwencji ustosunkowac.

133. Poszanowanie powyzszych zasad wymaga wcze$niejszego przedyskutowania wszystkich
elementéw, na ktérych organ wtadzy lub sad rozpatrujacy dana sprawe zamierza oprzeé¢ swa decyzje.
OHIM moze zatem opiera¢ swe decyzje wylacznie na okolicznosciach faktycznych lub prawnych, co
do ktérych strony mogly przedstawi¢ swoje uwagi. Rozstrzygniecie sporu wynika w sposéb konieczny
z oceny dokonanej przez organ wiladzy lub sad, ktéra moze by¢ jedynie wzbogacona i potwierdzona
lub, w danym przypadku, oslabiona przez uwagi stron. Pozwala to organowi wladzy lub sadowi
z jednej strony orzec w calkowicie bezstronny sposéb, z pelna znajomos$cia zaréwno stanu
faktycznego, jak i prawnego sprawy. Brak mozliwosci przedstawienia swoich uwag moze zasadnie
wywola¢ u strony przegrywajacej wrazenie, ze sad byl sprzymierzericem jej przeciwnika procesowego.
Z drugiej strony pozwala to tez organowi wladzy lub sadowi na sformulowanie wlasciwego
uzasadnienia decyzji, ktéry to obowiazek wyplywa z art. 75 rozporzadzenia nr 207/20009.

41 — Wyroki: Moonich Produktkonzepte & Realisierung/OHIM — Thermofilm Australia (HEATSTRIP), T-184/12, EU:T:2014:621, pkt 35-37
i przytoczone tam orzecznictwo; a takze DTL Corporacion/OHIM - Vallejo Rosell (Generia), T-176/13, EU:T:2014:1028, pkt 28, 29
i przytoczone tam orzecznictwo. Zobacz takze wyrok Krombach, C-7/98, EU:C:2000:164, pkt 25, 26.

42 — Wyrok Bertelsmann i Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, EU:C:2008:392, pkt 61.

43 — Zobacz podobnie wyrok Komisja/Irlandia i in., C-89/08 P, EU:C:2009:742, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo.
44 — Postanowienie DTL Corporacién/OHIM, C-62/15 P, EU:C:2015:568, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo.

45 — Wyrok Komisja/Irlandia i in., C-89/08 P, EU:C:2009:742, pkt 52 i przytoczone tam orzecznictwo.
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134. Poszanowanie tych zasad jest tym bardziej istotne w konteksicie sporéw dotyczacych
wspdlnotowego znaku towarowego, poniewaz jak zostalo przypomniane przez Trybunal, izba
odwotawcza OHIM w wyniku wniesionego do niej odwotania jest zobowigzana do przeprowadzenia
ponownego badania sprzeciwu co do istoty, zaréwno pod wzgledem prawnym, jak i faktycznym*.

135. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem OHIM jest zobowigzany do wykonywania swych
kompetencji w zgodzie z zasadami ogélnymi prawa Unii®.

136. Ponadto w wytycznych dotyczacych badania przeprowadzonego przez OHIM, cze$¢ A, dzial 2
(»Ogélne zasady postepowania”), pkt 2 (,Prawo do bycia wystuchanym”) stwierdza sie, ze ,[n]a
podstawie ogdlnej zasady ochrony prawa do obrony kazda osoba, na ktérej interes ma wplyw decyzja
wladz publicznych musi mie¢ mozliwo$¢ przedstawienia swojego stanowiska. W konsekwencji we
wszystkich postepowaniach przed [OHIM] strony zawsze maja mozliwo$¢ przedstawienia swojego
stanowiska oraz przytoczenia swoich $rodkéw obrony”. W wytycznych tych wskazano réwniez, ze
»[d]ecyzje moga opiera¢ si¢ wylacznie na przyczynach, co do ktérych strony mialy mozliwos¢
przedstawiania swoich uwag”.

137. Wytyczne dotyczace postepowan przed OHIM okreslaja zbiorczo jedynie wzorce postepowania,
do ktérych OHIM sam pragnie sie stosowal, w zwiazku z czym, przy zalozeniu, ze sa one zgodne
z przepisami prawnymi wyzszej rangi, stanowia one forme ,samoograniczenia si¢” OHIM poprzez
dostosowanie sie do regul, ktére sam sobie narzucil.

138. Zwazywszy na ogdt powyzszych uwag uwazam, ze Izba Odwolawcza naruszyla przystugujace BSH
prawo do bycia wystuchanym oraz zasade kontradyktoryjnosci, poniewaz przeprowadzila kontrole
decyzji Wydzialu Sprzeciwéw na podstawie informacji, ktére nie byly przedmiotem dyskusji, naruszajac
w ten spos6b interesy BSH.

139. Stwierdzam zatem, ze doszlo do naruszenia art. 63 ust. 2 i art. 75 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 207/20009.

140. To naruszenie przepiséw proceduralnych jest godne pozalowania, tym bardziej ze okoliczno$ci
przywotane przez LG byly w oczywisty sposéb rozstrzygajace dla wyniku postepowania, poniewaz Izba
Odwotawcza uwzglednila czeSciowo jej zadanie, przeprowadzajac kontrole Wydzialu Sprzeciwéw,
w wyniku czego dokonane przez BSH zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego ,compressor
technology” do rejestracji zostalo odrzucone w szerszym zakresie.

141. Podczas rozprawy przed Trybunatem OHIM naciskal na fakt, ze ten blad proceduralny jest
obecnie ,naprawiony” w zakresie, w jakim przez ostatnie dwa lata BSH miala mozliwo$¢ podniesienia
naruszenia swoich praw w toku pisemnego i ustnego etapu postepowania toczacego sie przed Sadem.

142. Po pierwsze, taki sposéb rozumowania stanowi wyraz bardzo dziwnego rozumienia pojecia
naprawienia.

46 — Postanowienie DTL Corporacién/OHIM, C-62/15 P, EU:C:2015:568, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo. Z art. 64 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009 wynika bowiem, Ze po rozpatrzeniu odwotania co do istoty izba odwotawcza OHIM podejmuje decyzje w sprawie odwotlania
i moze, czyniac to, w szczegdlnosci ,skorzysta¢ z uprawnien w granicach kompetencji posiadanych przez instancje, ktéra podjeta zaskarzona
decyzje”, co znaczy, ze izba odwolawcza moze rozstrzygna¢ sama w przedmiocie sprzeciwu, oddalajac go badZz uwzgledniajac, utrzymujac
w ten sposéb w mocy decyzje wydang w pierwszej instancji w postepowaniu przed OHIM lub ja uchylajac [wyrok DTL Corporacién/OHIM
— Vallejo Rosell (Generia), T-176/13, EU:T:2014:1028, pkt 30].

47 — Wyrok Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, pkt 73.
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143. Prawo do obrony powinno by¢ przestrzegane we wszystkich postepowaniach mogacych prowadzic¢
do wydania decyzji wladzy publicznej, administracyjnej lub sadowniczej istotnie wplywajacej na prawa
jednostki®, a OHIM wyraznie ustanowil to prawo w swoich wytycznych. OHIM nie moze zatem
w sposob przyzwoity zwolni¢ si¢ z obowiazku jego przestrzegania, twierdzac, ze prawo do bycia
wysluchanym jest honorowane przed organami wladzy sadownicze;j.

144. Takie naprawienie wymagaloby tego, by Izba Odwolawcza poddata nowe okolicznosci pod
dyskusje stron, w razie potrzeby poprzez otwarcie na nowo ustnego etapu postepowania.

145. Po drugie, przytoczony sposéb rozumowania wynika tez z pomylenia gwarancji proceduralnych,
ktére musza by¢ zapewnione w momencie wniesienia przez strone odwotania wzajemnego,
z gwarancjami, ktére odnajdujemy w ramach zwyklej wymiany pism procesowych.

146. W przypadku bowiem gdy strona pozwana wnosi skarge lub odwolanie wzajemne, przepisy
procesowe przewiduja automatycznie nowa wymiang pism procesowych. Natomiast jezeli przedstawia
ona wyltacznie odpowiedZ na skarge lub na odwotanie, to faktycznie strona skarzaca lub wnoszaca
odwotanie jest zobowigzana wystapi¢ z uzasadnionym wnioskiem o udzielenie jej zezwolenia na
zlozenie repliki.

147. W niniejszym przypadku Izba Odwolawcza powinna byla zatem, na podstawie art. 63 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009, wyraznie wezwa¢ BSH do przedstawienia uwag w przedmiocie odwolania
wzajemnego whniesionego przez LG.

148. Zwazywszy na ogél powyzszych rozwazan, nalezy stwierdzi¢ niewaznos$¢ spornej decyzji z powodu
naruszenia przyslugujacego BSH prawa do bycia wysluchanym i zasady kontradyktoryjnosci,
ustanowionych w art. 63 ust. 2 i art. 75 zdanie drugie rozporzadzenia nr 207/2009.

VII — W przedmiocie kosztéw

149. Zgodnie z art. 137 regulaminu postepowania przed Trybunalem, ktéry znajduje zastosowanie do
postepowania odwotawczego na mocy art. 184 § 1 tego regulaminu, Trybunal orzeka o kosztach
w wyroku lub w postanowieniu koriczacym postepowanie.

150. W niniejszym przypadku nalezy zaznaczy¢, ze oprocz uchylenia zaskarzonego wyroku, proponuje
Trybunalowi, by uwzglednil skarge BSH i stwierdzil niewazno$¢ spornej decyzji. W konsekwencji
proponuje, by zgodnie z zadaniem BSH obciazy¢ OHIM kosztami postepowania poniesionymi przez
nig zaré6wno w postepowaniu w pierwszej instancji, jak i w toku postepowania odwotawczego.

VIII — Wnioski

151. W $wietle powyzszych uwag proponuje, aby Trybunat wydal nastepujace orzeczenie:

1) Uchyla sie wyrok Sadu Unii Europejskiej z dnia 4 grudnia 2014 r. BSH/OHIM — LG Electronics
(COMPRESSOR TECHNOLOGY) (T-595/13, EU:T:2014:1023).

2) Stwierdza si¢ niewaznos$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwotawczej Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 5 wrzesnia 2013 r. (sprawa
R 1176/2012-1), zmienionej decyzja zawierajaca sprostowanie z dnia 3 grudnia 2013 r.

48 — Wyrok Komisja/Irlandia i in., C-89/08 P, EU:C:2009:742, pkt 50 i przytoczone tam orzecznictwo.
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3) OHIM zostaje obciazony kosztami postepowania zwigzanymi zaréwno z postepowaniem
w pierwszej instancji, jak i z postepowaniem odwolawczym.
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