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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (siédma izba)

z dnia 18 czerwca 2020 r.*

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 —
Zgloszenie graficznego unijnego znaku towarowego PRIMART Marek Lukasiewicz —
Wczesniejszy krajowy znak towarowy PRIMA — Artykut 8 ust. 1 lit. b) — Wzgledna podstawa odmowy
rejestracji — Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad — Artykul 76 ust. 1 — Zakres kontroli
sprawowanej przez Sad Unii Europejskiej

W sprawie C-702/18 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 9 listopada 2018 r.,

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,Primart” Marek Lukasiewicz, z siedzibg w Wolominie
(Polska), ktére reprezentowal J. Skoluda, radca prawny,

strona wnoszaca odwolanie,
w ktorej pozostalymi uczestnikami postepowania sa:

Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentowal
A. Folliard-Monguiral, w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Bolton Cile Espaia SA, z siedzibg w Madrycie (Hiszpania), ktéra reprezentowali F. Celluprica,
F. Fischetti i F. De Bono, avvocati,

interwenient w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (siédma izba),
w skladzie: P.G. Xuereb, prezes izby, T. von Danwitz i A. Kumin (sprawozdawca), sedziowie,
rzecznik generalny: M. Bobek,
sekretarz: A. Calot Escobar,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2019 r.,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: angielski.
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Wyrok

W swoim odwotaniu Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,Primart” Marek Lukasiewicz wnosi
o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia 12 wrze$nia 2018 r., Primart/EUIPO — Bolton Cile
Espana (PRIMART Marek Lukasiewicz) (T-584/17, niepublikowanego, zwanego dalej ,zaskarzonym
wyrokiem”, EU:T:2018:530), w ktérym Sad oddalil jego skarge o stwierdzenie niewazno$ci decyzji
Czwartej Izby Odwotawczej Urzedu Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia
22 czerwca 2017 r. (sprawa R 1933/2016-4) dotyczacej postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy
Bolton Cile Espana SA a Przedsiebiorstwem Produkcyjno-Handlowym ,Primart” Marek Lukasiewicz
(zwanej dalej ,sporng decyzja”).

Ramy prawne

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) zostalo zmienione rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), ktére weszlo w zycie
w dniu 23 marca 2016 r. Rozporzadzenie nr 207/2009, zmienione rozporzadzeniem 2015/2424, zostato
uchylone i zastapione, ze skutkiem od dnia 1 pazdziernika 2017 r., rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1). Natomiast z uwagi na date dokonania zgloszenia bedacego
przedmiotem niniejszej sprawy, czyli dzien 27 stycznia 2015 r., ktéra to data jest rozstrzygajaca dla
ustalenia znajdujacych zastosowanie przepiséw prawa materialnego, stan faktyczny sprawy podlega
przepisom prawa materialnego zawartym w rozporzadzeniu nr 207/2009 w jego pierwotnym brzmieniu
(zob. podobnie wyrok z dnia 4 lipca 2019 r., FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, pkt 2).

Artykul 8 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Wzgledne podstawy odmowy rejestracji”,
przewiduje w ust. 1 lit. b):

»1. W wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego zgloszonego znaku towarowego
nie rejestruje sie, jezeli:

[...]

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

Artykul 65 tego rozporzadzenia, zatytutowany ,Skargi do Trybunalu Sprawiedliwosci”, stanowi:

»1. Na decyzje izb odwolawczych w sprawie odwotain moga by¢ wnoszone skargi do Trybunalu
Sprawiedliwosci.

2. Skarga moze by¢ wniesiona na podstawie braku wlasciwosci, naruszenia istotnego wymogu
proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporzadzenia lub kazdego przepisu prawnego

dotyczacego ich stosowania lub naduzycia wladzy.

3. Trybunal Sprawiedliwo$ci ma wlasciwo$§¢ w sprawie stwierdzenia niewaznosci lub zmiany
zaskarzanej decyzji.

[...]"”.
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Artykul 76 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowany ,Badanie przez [EUIPO] stanu faktycznego
z urzedu”, brzmi nastepujaco:

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

zados$c¢uczynienia.

2. [EUIPO] moze nie wzia¢ pod uwage stanu faktycznego lub dowodéw, ktérych zainteresowane strony
nie przedstawily w odpowiednim terminie”.

Zgodnie z art. 188 regulaminu postepowania przed Sadem, zatytulowanym ,Przedmiot sporu przed
Sadem”:

»Pisma procesowe skladane przez strony w toku postepowania przed Sadem nie moga zmienia¢
przedmiotu sporu przed izba odwolawczy”.

Okolicznosci powstania sporu i sporna decyzja

Okoliczno$ci powstania sporu, wynikajace z pkt 1-21 zaskarzonego wyroku, mozna stre$ci¢ w sposéb
nastepujacy:

W dniu 27 stycznia 2015 r. wnoszaca odwolanie dokonata w EUIPO zgloszenia unijnego znaku
towarowego na podstawie rozporzadzenia nr 207/20009.

Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, jest nastepujace oznaczenie graficzne:

7 N
PRIMARI)
W

Towary, dla ktérych dokonano zgltoszenia, naleza do klasy 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,cukry, naturalne stodziki,
polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele; kawa, herbata, kakao i namiastki tych towaréw; 16d,
lody spozywcze, mrozone jogurty i sorbety; sol, przyprawy i dodatki smakowe; wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery; ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towaréw, preparaty do
pieczenia i drozdze; krakersy”.

Zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Znakéw Towarowych Unii
Europejskiej nr 2015/022 z dnia 3 lutego 2015 r.

W dniu 29 kwietnia 2015 r. Bolton Cile Espafia, interwenient w pierwszej instancji, wniosta na
podstawie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku
towarowego w odniesieniu do wszystkich towaréw, o ktérych mowa w pkt 10 niniejszego wyroku.

Sprzeciw opieral si¢ w szczegdlnosci na hiszpanskim znaku towarowym PRIMA, zarejestrowanym

w dniu 22 wrze$nia 1973 r. pod numerem 2578815 i przedluzonym w dniu 9 kwietnia 2013 r.,
oznaczajacym towary nalezace do klasy 30 i odpowiadajace nastepujacemu opisowi: ,sosy i dodatki
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smakowe; kawa; herbata; kakao; cukier; ryz; tapioka; sago, substytuty kawy; maka i preparaty zbozowe;
chleb; ciasteczka; ciasta; ciasto i wyroby cukiernicze; lody spozywcze; midd; melasa; drozdze, proszek
do pieczenia, sél; musztarda; pieprz; ocet; 16d”.

W uzasadnieniu sprzeciwu powolano si¢ na podstawe odmowy rejestracji okreslong w art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009.

Poniewaz Wydzial Sprzeciwéw EUIPO oddalit sprzeciw w calosci, Bolton Cile Espana wniosta w dniu
24 pazdziernika 2016 r. do EUIPO odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw na podstawie
art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009.

Sporna decyzja Czwarta Izba Odwotawcza EUIPO uchylita decyzje Wydzialu Sprzeciwéw, uwzglednita
sprzeciw, odrzucila zgloszenie znaku towarowego i obciazyla wnoszaca odwolanie kosztami
poniesionymi w zwiazku z postegpowaniem w sprawie sprzeciwu i postepowaniem odwotawczym.

Wskazawszy w odniesieniu do wczesniejszego hiszpanskiego znaku towarowego, ze wlasciwym
terytorium do celéw analizy prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad jest Hiszpania, a wlasciwym
kregiem odbiorcow jest szeroki krag odbiorcow w tym panstwie czlonkowskim, Izba Odwotawcza
uznala, Ze z uwagi na identyczno$¢ i podobienstwo kolidujacych ze soba towardw, przecietne
podobienistwo wizualne i ponadprzecietne podobienistwo fonetyczne kolidujacych ze soba oznaczen,
jak réwniez co najwyzej przecietny poziom uwagi wlasciwego kregu odbiorcéw oraz przecietny
samoistny charakter odrézniajacy wcze$niejszego znaku towarowego istnieje prawdopodobienistwo
wprowadzenia w blad wlasciwego kregu odbiorcow. W szczegélnosci, w celu stwierdzenia, ze
wczesniejszy znak towarowy wykazuje samoistny charakter odrézniajacy, Izba Odwotawcza wskazata
brak znaczenia tego znaku w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw, podkreslajac, ze hiszpanski
konsument bedzie rozumie¢ wyraz ,prima” jako oznaczajacy ,kuzynke” lub ,premie”, a nie jako
oznaczajacy doskonalo$¢ czegos, jak ma to miejsce w innych jezykach Unii Europejskiej.

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 24 sierpnia 2017 r. wnoszaca odwolanie zlozyla skarge
majaca na celu stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji.

Na poparcie skargi podniosta tylko jeden zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009.

W zaskarzonym wyroku Sad oddalit skarge w calosci i potwierdzil ustalenia Izby Odwotawczej
dotyczace istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad. W szczegdlnosci orzekl on
w pkt 87-90 zaskarzonego wyroku, ze argumentacje wnoszacej odwotanie dotyczaca stabo
odrdzniajacego charakteru wczesniejszego znaku towarowego nalezy uzna¢ za niedopuszczalna na

podstawie art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009, poniewaz przedstawiono ja po raz pierwszy przed
Sadem.

Zadania stron
Wnoszaca odwolanie wnosi do Trybunalu o:
— uchylenie zaskarzonego wyroku i stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji;

— obciazenie EUIPO i Bolton Cile Espafia kosztami poniesionymi w ramach postepowania przed Izba
Odwotawcza i przed Sadem oraz
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— obciazenie EUIPO kosztami poniesionymi w ramach postepowania przed Trybunalem.
EUIPO i Bolton Cile Espafia wnosza do Trybunalu o:
— oddalenie odwotania oraz

— obcigzenie wnoszacej odwotanie kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

Na poparcie odwolania wnoszaca je podnosi tylko jeden zarzut, dotyczacy naruszenia art. 76 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 65 tego rozporzadzenia.

W przedmiocie dopuszczalnosci

Bolton Cile Espafia uwaza, ze odwolanie jest niedopuszczalne. Po pierwsze, odwotlanie nie zawiera jej
zdaniem zwiezlego omoéwienia podnoszonych zarzutéw, co stanowi naruszenie art. 168 § 1 lit. d)
regulaminu postepowania przed Trybunatem Sprawiedliwo$ci. Po drugie, gléwne argumenty wnoszacej
odwotanie dotyczace znaczenia wyrazu ,prima” i charakteru odrézniajacego znaku towarowego,
w ktérym widnieje ten wyraz, podnosza kwestie faktyczne, a nie prawne.

Co sie tyczy pierwszego zarzutu niedopuszczalnosci nalezy zauwazy¢, ze odwolanie zawiera zarzut, jego
zwiezle omodwienie i podnoszone argumenty prawne oraz wymienia punkty zaskarzonego wyroku
obarczone wedlug wnoszacej odwolanie btedem, wobec czego wymogi art. 168 § 1 lit. d) regulaminu
postepowania przed Trybunalem sg spelnione.

Drugi zarzut niedopuszczalnosci réwniez nalezy oddali¢. Argumentacja wnoszacej odwolanie dotyczaca
blednej wykladni i blednego zastosowania art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 w zwiazku z art. 65
tego rozporzadzenia w zakresie, w jakim Sad uznal za niedopuszczalne jej argumenty dotyczace stabo
odrdzniajacego charakteru wczesniejszego znaku towarowego na tej podstawie, ze przedstawila ona je
po raz pierwszy przed tym sadem, stanowi kwestie prawna, ktéra moze by¢ przedmiotem badania
w ramach odwotania.

W przedmiocie jedynego zarzutu

Argumentacja stron

Wnoszaca odwolanie uwaza w istocie, ze Sad naruszyl art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009,
uznajagc w pkt 87-90 zaskarzonego wyroku za niedopuszczalna jej argumentacje dotyczaca slabo
odrézniajacego charakteru wcze$niejszego znaku towarowego na tej podstawie, iz przedstawila ja po
raz pierwszy przed tym sadem.

W pierwszej kolejno$ci wnoszaca odwotanie podnosi, ze znaczenie wyrazu ,prima”, ktéry oznacza
»plerwszy”, ,najwazniejszy” ,najlepszy” i ,gléwny”, a zatem ma zachwalajaca konotacje, stanowi fakt
notoryjny. Nie jest za$ konieczne podniesienie faktéw notoryjnych na administracyjnym etapie
postepowania, jako Ze strona moze podwazy¢ prawdziwo$¢ faktéw notoryjnych przed Sadem, nawet
jesli nie przywotata ich w ramach postepowania przed EUIPO.

W tym konteks$cie wnoszaca odwolanie podnosi, ze przepis proceduralny zawarty w art. 76 ust. 1

rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry w odniesieniu do wzglednych podstaw odmowy rejestracji ogranicza
badanie, ktére ma przeprowadzi¢ EUIPO, do stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw
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przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zado$cuczynienia, stanowi wyjatek od ogdlnej
zasady, zgodnie z ktéra EUIPO bada stan faktyczny z urzedu, a zatem jako taki musi by¢
interpretowany w sposéb zawezajacy.

Podnosi ona, ze gdyby Sad wzigl pod uwage fakt notoryjny, ze wyraz ,prima” ma znaczenie
zachwalajace, powinien byl stwierdzi¢, iz wcze$niejszy znak towarowy wykazuje stabo samoistnie
odrézniajacy charakter, i z tego wzgledu doszedlby do innego wniosku co do istnienia
prawdopodobienstwa wprowadzenia w biad.

W drugiej kolejnosci wnoszaca odwotanie uwaza, ze skoro Izba Odwolawcza przeanalizowata z urzedu
kwestie dotyczace znaczenia wyrazu ,prima” i charakteru odrézniajacego wczesniejszego znaku
towarowego, jest ona uprawniona do zakwestionowania tej oceny przed Sadem.

EUIPO podnosi w istocie w pierwszej kolejnosci, ze Sad naruszyl prawo, stwierdzajac
niedopuszczalno$¢ argumentu wnoszacej odwotanie. Mimo ze jezykowa wykladnia art. 76 ust. 1 zdanie
drugie rozporzadzenia nr 207/2009 mogtaby wspiera¢ poglad, zgodnie z ktérym w postepowaniu
w sprawie sprzeciwu EUIPO nie jest wlasciwe do badania pewnych kwestii, jezeli strony nie
przedstawily okolicznosci faktycznych, dowodéw i argumentéw na poparcie swoich twierdzen, taka
wykladnia zostala odrzucona w orzecznictwie Sadu wynikajacym w szczegdlnosci z wyroku z dnia
1 lutego 2005 r., SPAG/OHIM - Dann i Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, pkt 21, 22,
32). Z orzecznictwa tego wynika bowiem, ze w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 207/2009 stopienn samoistnego charakteru odrdzniajacego wcze$niejszego znaku towarowego
stanowi jedna z przestanek prawnych, ktére Sad powinien zbada¢ z urzedu w celu dokonania
wyczerpujacej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad. Z tego wzgledu kwestia samoistnego
charakteru odrdzniajacego wczeéniejszego znaku towarowego stanowi kwestie prawna, ktéra mozna
podnie$¢ po raz pierwszy przed Sadem.

EUIPO podnosi jednakze w drugiej kolejnosci, ze tak popelnione przez Sad naruszenie prawa nie ma
wplywu na zgodno$¢ z prawem zaskarzonego wyroku, poniewaz argumentacja podniesiona przez
wnoszaca odwolanie przed Sadem byla w sposéb oczywisty pozbawiona podstawy.

Po pierwsze, dowody przedstawione przez wnoszaca odwolanie przed Sadem na poparcie jej
argumentéw dotyczacych znaczenia okreslenia ,prima” byly albo nieistotne, albo niedopuszczalne, co
sprawia, ze twierdzenie dotyczace stabo odrézniajacego charakteru wczesniejszego znaku pozostaje
nieuzasadnione. Po drugie, z zaskarzonej decyzji w sposéb dorozumiany wynika, ze podnoszone
zachwalajace znaczenie wyrazu ,prima” w jezyku hiszpanskim w odniesieniu do rozpatrywanych
towaréw nie stanowi faktu notoryjnego, a zatem nie podlega ono kontroli Trybunalu w postepowaniu
odwolawczym. Po trzecie, nawet gdyby przyja¢, ze wczesniejszy znak towarowy ma jedynie stabo
odrézniajacy charakter, okoliczno$¢ ta nie ma wplywu na stwierdzenie zawarte w zaskarzonym
wyroku, poniewaz prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad moze zaistnie¢ nawet woéwczas, gdy
rozpatrywany wczesniejszy znak towarowy ma charakter stabo odrézniajacy.

Bolton Cile Espafia ze swej strony wnosi o oddalenie zarzutu zawartego w odwotaniu. W pierwszej
kolejnosci twierdzi, ze poniewaz zadaniem Sadu nie jest ponowne badanie stanu faktycznego w $wietle
dokumentéw przedstawionych po raz pierwszy w postepowaniu przed nim, sprawowana przezen
kontrola nie moze wykracza¢ poza ramy faktyczne i prawne sporu przedstawione przez strony przed
Izbg Odwotawcza, co wynika z art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009. Przyjecie, ze argumentacja
wnoszacej odwolanie dotyczaca podnoszonego stabo odrézniajacego charakteru wczesniejszego znaku
towarowego powinna zosta¢ zbadana po raz pierwszy przed Sadem, skutkowaloby zmiang przedmiotu
sporu przed Izba Odwolawcza i stanowiloby naruszenie art. 188 regulaminu postgpowania przed
Sadem.
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W drugiej kolejnosci Bolton Cile Espaia podnosi, ze Sad orzekl w kazdym razie w pkt 92 zaskarzonego
wyroku w przedmiocie znaczenia wyrazu ,prima” oraz charakteru odrézniajacego wczesniejszego znaku
towarowego, opierajac si¢ zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 na stanie faktycznym
przedstawionym przez strony i stanie faktycznym uwzglednianym z urzedu, oraz potwierdzil, ze
samoistny charakter odrdzniajacy wczesniejszego znaku towarowego jest przecietny w odniesieniu do
rozpatrywanych towaréw. Zatem nawet przy zalozeniu, Ze argumentacja dotyczaca podnoszonego
stabo odrézniajacego charakteru wyrazu ,prima” zostataby uznana za dopuszczalng, nie zmieniloby to
stwierdzenia dokonanego przez Sadu. W tym wzgledzie dorozumiane uzasadnienie Sadu jest
wystarczajace.

Ocena Trybunatu

Wnoszaca odwolanie podnosi, ze w pkt 90 zaskarzonego wyroku Sad naruszyl art. 76 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009, uznajac za niedopuszczalng jej argumentacje dotyczaca slabo
odrézniajacego charakteru wczeéniejszego znaku towarowego na tej podstawie, iz argumentacje te
przedstawiano po raz pierwszy przed nim.

— W przedmiocie zarzucanego Sgdowi naruszenia prawa przy stosowaniu art. 76 ust. 1 rozporzgdzenia
nr 207/2009

Artykul 188 regulaminu postepowania przed Sadem, zatytulowany ,Przedmiot sporu przed Sadem”,
okresla zakres dokonywanej przez Sad kontroli decyzji wydawanych przez EUIPO. Zgodnie z tym
przepisem ,pisma procesowe skladane przez strony w toku postepowania przed Sadem nie moga
zmienia¢ przedmiotu sporu przed izba odwotawcza”.

Kwestie, ktére moga zosta¢ skutecznie poddane ocenie Sadu, zaleza zatem od przedmiotu sporu przed
izba odwotawcza. W tym wzgledzie art. 76 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytutowany ,Badanie przez
[EUIPO] stanu faktycznego z urzedu”, stanowi w ust. 1, ze o ile ,w trakcie postepowania [EUIPO]
bada stan faktyczny z urzedu”, o tyle w postepowaniu ,odnoszacym sie do wzglednych podstaw
odmowy rejestracji” EUIPO ogranicza sie¢ w tym badaniu do ,stanu faktycznego, dowodéw
i argumentéw przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zado$¢uczynienia”.

W niniejszym przypadku wnoszaca odwolanie nie podwaza ustalenia Sadu, zgodnie z ktérym nie
podniosta ona przed Izba Odwolawcza, ze wczesdniejszy znak towarowy PRIMA ma stabo samoistnie
odrdzniajacy charakter ze wzgledu na zachwalajace znaczenie wyrazu ,prima” w jezyku hiszpanskim.
Twierdzi ona jednak, ze chodzilo o kwestie, ktéra Izba Odwolawcza byla zobowigzana zbadac
w kazdym przypadku.

W tym wzgledzie jest prawda, ze zgodnie z samym brzmieniem art. 76 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009 w postepowaniu odnoszacym sie¢ do wzglednych podstaw odmowy rejestracji badanie
EUIPO ogranicza si¢ do stanu faktycznego, dowoddéw i argumentéw przedstawionych przez strony
oraz poszukiwanego zado$cuczynienia, wobec czego izba odwolawcza moze oprze¢ swoja decyzje
wylacznie na wzglednych podstawach odmowy rejestracji podniesionych przez zainteresowana strone
oraz na odnoszacych si¢ do nich okolicznosciach faktycznych i dowodach przedstawionych przez
strony. Niemniej jednak, jak zauwazyt w istocie rzecznik generalny w pkt 49-51 i 58 opinii, izba
odwotawcza EUIPO jest zobowigzana do rozstrzygniecia wszystkich kwestii, ktére w $wietle zarzutéw
i zadan przedstawionych przez strony sa niezbedne do zapewnienia prawidlowego stosowania tego
rozporzadzenia i w odniesieniu do ktérych dysponuje wszystkimi elementami koniecznymi do wydania
rozstrzygniecia, nawet jesli strony nie powolaly sie przed nia na zadna okoliczno$¢ prawna odnoszaca
sie do tych kwestii.
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Zwazywszy na ten obowiazek ciazacy na izbie odwolawczej, art. 76 rozporzadzenia nr 207/2009
i art. 188 regulaminu postepowania przed Sadem nie mozna interpretowa¢ w ten sposéb, ze
argumenty majace na celu podwazenie rozwazan izby odwolawczej dotyczacych kwestii, co do ktérych
powinna ona koniecznie sie wypowiedzie¢, nie naleza do przedmiotu sporu przed Sadem, jesli nie
podniesiono ich w toku postepowania przed izba odwotawcza.

W ramach postepowania w sprawie sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009
ocena samoistnego charakteru odrézniajacego wczes$niejszego znaku towarowego stanowi zas kwestie
prawna niezbedna do zapewnienia prawidlowego stosowania tego rozporzadzenia, wobec czego
instancje EUIPO sg zobowiazane rozpatrzy¢ te kwestie w razie potrzeby z urzedu. Poniewaz ocena ta
nie zaklada zZadnej okoliczno$ci faktycznej, ktérej przedstawienie nalezaloby do stron, i nie jest
uzalezniona od przedstawienia przez strony zarzutéw lub argumentéw majacych na celu wykazanie
tego charakteru, samo EUIPO jest w stanie wykry¢ i ocenic jego istnienie w $wietle wcze$niejszego
znaku towarowego, na ktérym zostal oparty sprzeciw. Z tego wzgledu kwestia ta nalezy do przedmiotu
sporu przed izba odwotawcza w rozumieniu art. 188 regulaminu postepowania przed Sadem.

Tym samym rozumowanie Sadu zawarte w pkt 87-90 zaskarzonego wyroku narusza zakres art. 76
ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009.

W kazdym razie nalezy zauwazy¢, ze w niniejszym przypadku Izba Odwolawcza wypowiedziata sie
z urzedu w kwestii samoistnego charakteru odrézniajacego wczes$niejszego znaku towarowego.
W pkt 27 spornej decyzji stwierdzila ona bowiem, Ze wobec braku znaczenia wcze$niejszego
krajowego znaku towarowego w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw samoistny charakter
odrézniajacy tego znaku jest przecietny, poniewaz konsument hiszpanski bedzie rozumie¢ wyraz
»prima” jako oznaczajacy ,kuzynke” lub ,premie”, a nie jako wyraz oznaczajacy doskonato$¢ czegos.

Jak za$ zauwazyl rzecznik generalny w pkt 71 opinii, wnoszaca odwotanie powinna mie¢ mozliwosé
poddania krytyce przed Sadem tych stwierdzen Izby Odwotawczej, skoro zgodnie z art. 263 TFUE
w zwiazku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej strona skarzgca musi mie¢ prawo
zakwestionowania przed sadami Unii kazdej kwestii faktycznej i prawnej, na ktdérej organ Unii opiera
swoje decyzje.

Z powyzszego wynika, ze Sad w pkt 87-90 zaskarzonego wyroku naruszyl prawo, uznajac za
niedopuszczalng argumentacje wnoszacej odwolanie dotyczaca podnoszonego stabo odrézniajacego
charakteru wcze$niejszego znaku towarowego na tej podstawie, ze argumentacje te przedstawiono po
raz pierwszy przed Sadem.

— W przedmiocie konsekwencji naruszenia prawa przez Sad

Whbrew twierdzeniom EUIPO i Bolton Cile Espana owo naruszenie prawa moze prowadzi¢ do
uchylenia zaskarzonego wyroku.

W pierwszej kolejnosci EUIPO podnosi, ze nawet gdyby Sad uznal za dopuszczalne i zasadne
argumenty dotyczace stabo odrézniajacego charakteru wczesniejszego znaku towarowego, okolicznos¢
ta nie mialaby wplywu na zawarte w zaskarzonym wyroku stwierdzenie dotyczace
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad. Nie mozna bowiem wykluczy¢ prawdopodobienistwa
wprowadzenia w blad, jezeli wcze$niejszy znak towarowy ma charakter stabo odrézniajacy (zob.
podobnie wyrok z dnia 26 lipca 2017 r., Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des
établissements Michelin, C-84/16 P, niepublikowany, EU:C:2017:596, pkt 99 i przytoczone tam
orzecznictwo).
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Jednakze, jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 80 opinii, sama mozliwo$¢, iz ustalenia poczynione
przez Sad zostana jeszcze potwierdzone, nie wystarcza do oddalenia odwotania, jako ze zaskarzony
wyrok moze zosta¢ utrzymany w mocy, mimo naruszenia prawa stwierdzonego w pkt 47 niniejszego
wyroku, tylko jezeli zostanie wykazane, ze naruszenie to nie mialo zadnego wplywu na rozstrzygniecie
sporu.

Istnienie prawdopodobienstwa wprowadzenia odbiorcow w blad nalezy za§ ocenia¢ calosciowo,
uwzgledniajac wszystkie czynniki majace znaczenie w okolicznosciach danej sprawy (wyroki: z dnia
11 listopada 1997 r., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 22; z dnia 12 czerwca 2007 r.,
OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, pkt 34; z dnia 20 wrzesnia 2007 r., Nestlé/OHIM,
C-193/06 P, niepublikowany, EU:C:2007:539, pkt 33), a charakter odrdzniajacy wcze$niejszego znaku
towarowego zalicza si¢ do tych majacych znaczenie czynnikéw (zob. podobnie wyrok z dnia 26 lipca
2017 r., Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P,
niepublikowany, EU:C:2017:596, pkt 98 i przytoczone tam orzecznictwo).

W rezultacie nie mozna wykluczy¢, ze w niniejszym przypadku Sad doszedlby do innego wniosku niz
ten, ktéry zawarl w zaskarzonym wyroku, gdyby uznal za dopuszczalne argumenty wnoszacej
odwotanie dotyczace slabo odrézniajacego charakteru wczesniejszego znaku towarowego.
W szczegbélnosci méglby on w takiej sytuacji uwzglednic¢ te argumenty i w konsekwencji stwierdzi¢
brak prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad.

Nalezy zreszta przypomnie¢, ze w sytuacji gdy zardwno wczesniejszy znak towarowy, jak i oznaczenie,
o ktdrego rejestracje wniesiono, dziela element majacy stabo odrézniajacy charakter w odniesieniu do
danych towardw, calosciowa ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 nieczesto prowadzi do stwierdzenia istnienia takiego
prawdopodobienistwa (zob. podobnie wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r., Hansson, C-705/17,
EU:C:2019:481, pkt 55).

Stwierdzenie, zgodnie z ktérym Sad naruszyl prawo przy ocenie prawdopodobienstwa wprowadzenia
w blad w odniesieniu do zgloszonego znaku towarowego i wcze$niejszego znaku towarowego, nie jest
rowniez sprzeczne, jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 82 i 83 opinii, z zasada ekonomii
procesowej, zgodnie z ktéra jesli uzasadnienie wyroku Sadu wskazuje na naruszenie prawa Unii, lecz
sentencja tego wyroku jest uzasadniona z innych wzgledéw prawnych, odwolanie nalezy oddali¢
(wyrok z dnia 24 stycznia 2018 r.,, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, pkt 33
i przytoczone tam orzecznictwo).

Jak wynika bowiem z pkt 51 niniejszego wyroku, calo$ciowa ocene prawdopodobienistwa wprowadzenia
w blad nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem wszystkich czynnikéw majacych znaczenie
w okoliczno$ciach danej sprawy, w tym charakteru odrdzniajacego wczesniejszego znaku towarowego.
W tym wzgledzie z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze mozliwo$¢ stwierdzenia braku takiego
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad nie moze, z uwagi na wspoélzalezno§¢ majacych w tym
wzgledzie znaczenie czynnikéw, zostaé z géry i bezwarunkowo wykluczona (zob. podobnie wyrok
z dnia 12 czerwca 2019 r., Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, pkt 55).

W drugiej kolejnosci nalezy oddali¢ argument Bolton Cile Espafa, zgodnie z ktérym nawet gdyby
argumentacja wnoszacej odwolanie dotyczaca podnoszonego stabo odrézniajacego charakteru
wczesniejszego znaku towarowego zostala uznana za dopuszczalng, okoliczno$¢ ta nie zmienitaby oceny
Sadu, ktéry w pkt 92 zaskarzonego wyroku uznal w kazdym razie, ze samoistny charakter odrézniajacy
tego znaku towarowego jest przecietny w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw.

W tym wzgledzie jest bezsporne, ze w pkt 91 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, iz ,w postepowaniu
przed Wydzialem Sprzeciwéw skarzaca podniosla, ze »w jezyku hiszpanskim termin ‘prima’ oznacza
‘premi¢’ lub ‘kuzynke’« i ze takie sa znaczenia przyjete przez Izbe Odwolawcza w pkt 22 spornej
decyzji”.
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Sad wywiddtl z tego w pkt 92 zaskarzonego wyroku, ze nalezy ,w pozostalym zakresie przychyli¢ sie do
stwierdzenia Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym wobec braku znaczenia wcze$niejszego znaku
towarowego w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw samoistny charakter odrdzniajacy tego znaku
jest przecietny”.

Jednakze, jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 92 i 93 opinii, nawet przy zalozeniu, ze w pkt 91 i 92
zaskarzonego wyroku Sad tytulem wuzupelnienia zbadal i oddalit jako bezzasadne argumenty
podniesione przez wnoszaca odwolanie, nalezy podnies¢ z urzedu niewystarczajacy charakter
uzasadnienia, jako ze niewystarczajace uzasadnienie stanowi zarzut oparty na normie porzadku
publicznego (zob. podobnie wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., EUIPO/European Dynamics Luxembourg
i in., C-677/15 P, EU:C:2017:998, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).

Sad nie wyjasnil bowiem w zaskarzonym wyroku powoddéw, dla ktérych uznal te argumenty za
bezzasadne, jako ze ograniczyl si¢ on do przypomnienia argumentacji, ktéra wnoszaca odwotanie
podniosta przed Wydzialem Sprzeciwéw, nie wyjasniajac, dlaczego ta argumentacja powinna
przewazy¢ nad argumentacja przedstawiona przed Sadem. Ponadto wnoszaca odwolanie nie podniosta
przed Sadem, ze znaczenie, jakie przypisata przed Wydziatem Sprzeciwéw okresleniu ,prima” w jezyku
hiszpanskim, mianowicie ,premia” lub ,kuzynka”, jest nieprawidlowe, lecz jedynie twierdzita, ze
okreslenie to moze mie¢ obok tych znaczen inne znaczenia oraz konotacje zachwalajaca.

Ponadto o ile jest prawda, jak twierdzi Bolton Cile Espaia, ze uzasadnienie Sadu moze by¢
dorozumiane, o tyle musi ono jednak pozwoli¢ zainteresowanym na poznanie powoddéw, dla ktérych
Sad nie przychylil sie do ich argumentéw, a Trybunatowi dostarczy¢ informacji wystarczajacych do
sprawowania kontroli (zob. podobnie wyrok z dnia 28 lutego 2019 r., Groupe Léa Nature/EUIPO,
C-505/17 P, niepublikowany, EU:C:2019:157, pkt 55). Jak zas wynika z pkt 60 niniejszego wyroku, nie
jest tak w niniejszym przypadku.

W rezultacie nawet przy zalozeniu, ze Sad tytulem uzupelnienia w pkt 92 zaskarzonego wyroku oddalil
jako bezzasadne podniesione przez wnoszaca odwolanie argumenty dotyczace slabo odrézniajacego
charakteru wczesniejszego znaku towarowego, zaskarzony wyrok nalezy uchyli¢ ze wzgledu na
niewystarczajace uzasadnienie.

Z calosci powyzszych rozwazan wynika, ze ze wzgledu na naruszenie prawa przez Sad, jak to wynika
z pkt 47 niniejszego wyroku, zaskarzony wyrok nalezy uchylic.

W przedmiocie skargi wniesionej do Sadu

Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwoséci Unii Europejskiej w przypadku
uchylenia orzeczenia Sadu Trybunal moze wydal orzeczenie ostateczne w sprawie, jesli stan
postepowania na to pozwala, lub skierowac sprawe do ponownego rozpoznania przez Sad.

Jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 98 opinii, w niniejszej sprawie stan postepowania nie pozwala na
wydanie orzeczenia, poniewaz Sad nie wypowiedzial si¢ na temat argumentacji wnoszacej odwolanie
przedstawionej w pkt 83-85 zaskarzonego wyroku, dotyczacej stabo odrdzniajacego charakteru
wcze$niejszego znaku towarowego, a przynajmniej nie wypowiedzial sie w wystarczajacy sposéb.

Niniejsza sprawe nalezy zatem przekaza¢ Sadowi do ponownego rozpoznania oraz zastrzec dla niego
orzeczenie w przedmiocie kosztéw postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw Trybunat (siédma izba) orzeka, co nastepuje:

1) Wyrok Sadu Unii Europejskiej z dnia 12 wrzesnia 2018 r., Primart/EUIPO - Bolton Cile
Espaiia (PRIMART Marek Lukasiewicz) (T-584/17, niepublikowany, EU:T:2018:530), zostaje
uchylony.

2) Sprawa zostaje przekazana Sadowi Unii Europejskiej do ponownego rozpoznania.

3) Rozstrzygniecie o kosztach nastapi w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie.

Podpisy
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