g

W Zbior Orzeczen

WYROK SADU (trzecia izba)

z dnia 16 marca 2022 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie sprzeciwu —
Zgloszenie graficznego unijnego znaku towarowego APE TEES —

Wzesniejsze niezarejestrowane graficzne krajowe znaki towarowe przedstawiajace matpe —
Wzgledna podstawa odmowy rejestracji — Artykul 8 ust. 4 rozporzadzenia (WE) nr 207/2009
[obecnie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia (UE) 2017/1001] — Istniejace w systemie common law
powddztwo oparte na bezprawnym uzywaniu nazwy (action for passing off) — Umowa
o wystapieniu Zjednoczonego Krélestwa z Unii i z Euratomu

W sprawie T-281/21
Nowhere Co. Ltd, z siedzibg w Tokio (Japonia), ktéra reprezentowat adwokat R. Kunze,
strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentowat
D. Hanf, w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,
w ktdrej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawczag EUIPO byt
Junguo Ye, zamieszkaly w Elche (Hiszpania),
majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej EUIPO z dnia 10 lutego 2021 r.
(sprawa R 2474/2017-2) dotyczaca postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Nowhere Co.
a Junguo Ye,
SAD (trzecia izba),
w skladzie: G. De Baere, prezes, V. Kreuschitz (sprawozdawca) i G. Steinfatt, sedziowie,
sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozona w sekretariacie Sgdu w dniu 21 maja 2021 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 30 lipca 2021 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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uwzgledniwszy, ze w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakonczeniu
pisemnego etapu postepowania nie wplynal wniosek stron o wyznaczenie rozprawy,
i postanowiwszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postepowania przed Sadem, orzec
w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postepowania,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 30 czerwca 2015 r. Junguo Ye dokonal w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wtasnosci
Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia
Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastgpionego 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)].

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

APE TEES

Towary i ustugi, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza do klas 3, 9, 14, 18, 25 i 35
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celow rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

Zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakow
Towarowych nr 234/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.

W dniu 8 marca 2016 r. skarzaca, Nowhere Co. Ltd, wniosla, na podstawie art. 41 rozporzadzenia

nr 207/2009 (obecnie art. 46 rozporzadzenia 2017/1001), sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego
znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towaréw i ustug wymienionych w pkt 3 powyzej.

2 ECLI:EU:T:2022:139
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6  Sprzeciw opieral sie w szczeg6lnosci na nastepujacych trzech wczeéniejszych niezarejestrowanych
graficznych znakach towarowych, uzywanych miedzy innymi w obrocie handlowym
w Zjednoczonym Krdlestwie:

7 W uzasadnieniu sprzeciwu, w odniesieniu do wcze$niejszych niezarejestrowanych znakéw
towarowych, powotano si¢ na podstawe odmowy rejestracji okre$lona w art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia 2017/1001).

8 W dniu 20 wrze$nia 2017 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalit sprzeciw.

9 W dniu 17 listopada 2017 r. skarzaca, dzialajac na podstawie art. 66—71 rozporzadzenia
2017/1001, wniosta do EUIPO odwotlanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

ECLI:EU:T:2022:139 3
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Decyzja z dnia 8 pazdziernika 2018 r. (zwana dalej ,pierwsza decyzja Izby Odwotawczej”) Druga
Izba Odwotawcza EUIPO oddalita odwotanie.

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 7 stycznia 2019 r. skarzaca zlozyta skarge majaca
na celu stwierdzenie niewaznosci pierwszej decyzji Izby Odwotawczej.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2019 r. sprawozdawca Izby Odwotawczej poinformowal strony
postepowania przed Izba Odwolawczg, ze zamierza ona uchyli¢ swoja pierwsza decyzje.

Decyzja z dnia 17 lipca 2019 r. [sprawa R 2474/2017-2 (REV)] Druga Izba Odwotawcza uchylila
swoja pierwsza decyzje, zgodnie z art. 103 rozporzadzenia 2017/1001 i art. 70 rozporzadzenia
delegowanego Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupelniajacego rozporzadzenie
2017/1001 oraz uchylajacego rozporzadzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104,
s. 1) ze wzgledu na oczywisty blad, ktéry mozna przypisa¢ EUIPO.

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 r., Nowhere/EUIPO - Ye (APE TEES) (T-12/19,
niepublikowanym, EU:T:2019:907), Sad stwierdzil, Zze nalezy umorzy¢ postepowanie
w przedmiocie skargi na pierwsza decyzje Izby Odwotawczej wniesionej przez skarzaca pismem
ztozonym w sekretariacie Sadu w dniu 7 stycznia 2019 r.

Decyzja z dnia 10 lutego 2021 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba Odwotawcza
oddalita odwotanie. W szczegdlnosci, jesli chodzi o sprzeciw oparty na wcze$niejszych
niezarejestrowanych znakach towarowych, uznala ona, ze po wycofaniu si¢ Zjednoczonego
Krélestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Péinocnej z Unii Europejskiej i po uplywie okresu
przejsciowego w dniu 31 grudnia 2020 r., skarzaca nie mogla juz powolywac si¢ na istniejace
w systemie common law powddztwo oparte na bezprawnym uzywaniu nazwy (action for passing
off) na podstawie prawa Zjednoczonego Krélestwa zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 207/2009 (pkt 24—27 zaskarzonej decyzji).

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

odmowe rejestracji zgloszonego znaku towarowego;

ewentualnie, przekazanie sprawy do EUIPO do ponownego rozpatrzenia;
— obciazenie EUIPO kosztami postgpowania.

EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciagzenie skarzacej poniesionymi przez EUIPO kosztami postepowania.

4 ECLL:EU:T:2022:139
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Co do prawa

Z uwagi na date dokonania rozpatrywanego zgloszenia do rejestracji, czyli 30 czerwca 2015 r. (zob.
pkt 1 powyzej), ktéra to data jest rozstrzygajaca dla ustalenia majacego zastosowanie prawa
materialnego, okolicznosci faktyczne niniejszej sprawy podlegaja przepisom materialnoprawnym
rozporzadzenia nr 207/2009 w ich brzmieniu sprzed zmian wprowadzonych rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajacym
rozporzadzenie nr 207/2009 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujace
rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspodlnotowego znaku towarowego oraz
uchylajace rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie oplat na rzecz Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341,
s. 21). (zob. podobnie wyroki: z dnia 8 maja 2014 r., Bimbo/OHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305,
pkt 12; z dnia 18 czerwca 2020 r., Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, pkt 2
i przytoczone tam orzecznictwo).

W konsekwencji, w niniejszej sprawie, w odniesieniu do przepiséw materialnoprawnych,
odniesienia do rozporzadzenia 2017/1001 poczynione przez Izbe Odwolawcza w zaskarzonej
decyzji oraz przez strony, nalezy rozumie¢ jako dotyczace majacych identyczna tres¢ przepiséw
rozporzadzenia nr 207/2009.

Na poparcie skargi skarzaca podnosi tylko jeden zarzut, dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 207/2009.

Ponadto z pkt 2 i 7 skargi wynika, ze skarzaca podwaza zaskarzona decyzje jedynie w zakresie,
w jakim w tej decyzji Izba Odwotawcza utrzymala w mocy oddalenie sprzeciwu — a nastepnie
oddalita odwotanie — w zakresie, w jakim oparla sie ona na wcze$niejszych niezarejestrowanych
znakach towarowych, i to tylko w zakresie, w jakim byly one uzywane w obrocie handlowym
w Zjednoczonym Krélestwie.

W pkt 24 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdzila bowiem w istocie, Ze po wystapieniu
Zjednoczonego Krdlestwa z Unii i po uplywie okresu przejsciowego w dniu 31 grudnia 2020 r.
prawa, ktére moga istnie¢ w Zjednoczonym Krolestwie, nie stanowily juz podstawy dla celow
postepowania w sprawie sprzeciwu, opartego w szczegdlnosci na art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 207/2009. W pkt 26 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stwierdzila, ze skarzaca nie moze
zatem powolywac sie na istniejace w systemie common law powoédztwo oparte na bezprawnym
uzywaniu nazwy zgodnie z prawem Zjednoczonego Krdlestwa na podstawie art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 207/2009. Z pkt 27 zaskarzonej decyzji wynika, ze jesli chodzi o prawa, ktére
moga istnie¢ w Zjednoczonym Krolestwie, a wéréd nich w szczegélnosci prawa oparte na
wczesniejszych niezarejestrowanych znakach towarowych oraz na art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 207/2009, Izba Odwolawcza utrzymata w mocy oddalenie sprzeciwu z tego tylko powodu.

O ile skarzaca podnosi w istocie, ze data wlasciwa dla ustalenia istnienia wcze$niejszego prawa, na
ktére powotano sie w sprzeciwie wobec rejestracji unijnego znaku towarowego, jest data
dokonania zgloszenia do rejestracji, o tyle EUIPO uwaza, ze takie wcze$niejsze prawo musi
istnie¢ nie tylko w tej dacie, ale réwniez w dniu, w ktérym EUIPO wydaje ostateczna decyzje
w przedmiocie sprzeciwu, czyli w niniejszym przypadku w dniu wydania zaskarzonej decyzji.

Umowa o wystapieniu Zjednoczonego Krélestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Péinocnej z Unii

Europejskiej i Europejskiej Wspdlnoty Energii Atomowej (Dz.U. 2020, L 29, s. 7, zwana dalej
»umowa o wystapieniu”), zawarta na podstawie art. 50 ust. 2 TUE, weszla w zycie w dniu 1 lutego

ECLI:EU:T:2022:139 5
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2020 r. [zob. zawiadomienie o wejsciu w zycie Umowy o wystapieniu Zjednoczonego Krdlestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Péinocnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspdlnoty Energii
Atomowej (Dz.U. 2020, L 29, s. 189)], tak ze zgodnie z art. 50 ust. 3 TUE prawo Unii przestalo
by¢ od tego dnia stosowane w Zjednoczonym Krolestwie (zob. takze motyw czwarty umowy
o wystapieniu). Jednakze z art. 126 w zwiazku z art. 127 ust. 1 zdanie pierwsze umowy
o wystapieniu wynika, ze o ile nie postanowiono inaczej, prawo Unii bylo nadal stosowane
w Zjednoczonym Kroélestwie i na jego terytorium w okresie przejsciowym rozpoczynajacym sie
w dniu wejscia w Zycie tej umowy i koniczacym sie w dniu 31 grudnia 2020 r. (zwanym dalej
»okresem przej$ciowym”).

Ponadto przepisy umowy o wystapieniu dotyczace wlasnosci intelektualnej zawarte w tytule IV
w cze$ci trzeciej umowy o wystapieniu (art. 54—61) milcza w kwestii sprzeciwu wniesionego
przed wej$ciem w zycie umowy o wystapieniu na podstawie wcze$niejszego prawa chronionego
w Zjednoczonym Krélestwie wobec rejestracji unijnego znaku towarowego, o ktéra wystapiono
réwniez przed wejéciem w zycie tej umowy.

W niniejszej sprawie bezsporne bowiem jest to, ze dokonanie zgloszenia do rejestracji
wnioskowanego znaku towarowego (zob. pkt 1 powyzej), wniesienie sprzeciwu wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego (zob. pkt 5 powyzej), oddalenie tego sprzeciwu przez Wydziat
Sprzeciwéw (zob. pkt 8 powyzej), pierwsza decyzja Izby Odwolawczej (zob. pkt 10 powyzej),
decyzja o uchyleniu wspomnianej decyzji Izby Odwotawczej (zob. pkt 13 powyzej) oraz
postanowienie stwierdzajace, ze nalezy umorzy¢ postepowanie w przedmiocie skargi wniesionej
przez skarzaca na pierwsza decyzje Izby Odwolawczej (zob. pkt 14 powyzej) mialy miejsce przed
wejéciem w Zycie umowy o wystapieniu, a wiec, w kazdym razie przed koncem okresu
przejsciowego.

Analiza akt administracyjnych EUIPO wskazuje, ze nie zawieraja one Zzadnego dokumentu
pochodzacego z okresu prawie 18 miesiecy, ktéry uplynal miedzy doreczeniem decyzji
o uchyleniu stronom postepowania przed Izba Odwolawcza w dniu 22 sierpnia 2019 r.,
a wydaniem zaskarzonej decyzji w dniu 10 lutego 2021 r. Okazuje sie zatem, ze jedynym
dokumentem istotnym dla niniejszej sprawy po wejéciu w zycie umowy o wystapieniu i w istocie
po zakonczeniu okresu przej$ciowego, jest zaskarzona decyzja.

W tym wzgledzie, podobnie jak w przypadku orzecznictwa Trybunalu, z ktérego wynika
zasadniczo, ze to data zgloszenia znaku towarowego do rejestracji, wobec ktdrej wniesiono
sprzeciw, jest rozstrzygajaca dla celéw okreslenia wlasciwego prawa materialnego (zob. pkt 18
powyzej), z utrwalonego juz orzecznictwa wynika réwniez, ze istnienie wzglednej podstawy
odmowy rejestracji nalezy bada¢ w chwili dokonania zgloszenia unijnego znaku towarowego do
rejestracji, wobec ktdrej wniesiono sprzeciw [wyroki: z dnia 30 stycznia 2020 r., Grupo Textil
Brownie/EUIPO — The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, pkt 19; z dnia
23 wrzes$nia 2020 r., Bauer Radio/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433,
pkt 34; z dnia 1 wrze$nia 2021 r., Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Wong (GT
RACING), T-463/20, niepublikowany, odwolanie w toku, EU:T:2021:530, pkt 118; z dnia
1 grudnia 2021 r. Inditex/EUIPO - Ffauf Italia (ZARA), T-467/20, niepublikowany,
EU:T:2021:842, pkt 58].

Okoliczno$¢, ze wczesniejszy znak towarowy moglby utraci¢ status znaku towarowego
zarejestrowanego w panstwie czlonkowskim w dacie po dokonaniu zgloszenia unijnego znaku
towarowego do rejestracji, w szczegélnosci w nastepstwie ewentualnego wystapienia danego
panstwa czlonkowskiego z Unii Europejskiej, jest co do zasady nieistotna dla wyniku
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postepowania w przedmiocie sprzeciwu (wyroki: z dnia 30 stycznia 2020 r., BROWNIE, T-598/18,
EU:T:2020:22, pkt 19; z dnia 23 wrze$nia 2020 r., MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, pkt 35;
z dnia 1 grudnia 2021 r., ZARA, T-467/20, niepublikowany, EU:T:2021:842, pkt 59).

W konsekwencji okoliczno$¢, ze sprzeciw wniesiony na podstawie art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
nr 207/2009 opiera sie na wcze$niejszych niezarejestrowanych znakach towarowych uzywanych
w obrocie handlowym w Zjednoczonym Krdlestwie oraz na przewidzianym w prawie
Zjednoczonego Krélestwa prawie dotyczacym bezprawnego uzywania nazwy, jest bez znaczenia
dla sprzeciwu wniesionego wobec zgloszenia do rejestracji unijnego znaku towarowego
dokonanego przed wejsciem w zycie umowy o wystapieniu i wygasnigeciem okresu przejsciowego
(zob. podobnie wyrok z dnia 1 wrzesnia 2021 r., GT RACING, T-463/20, niepublikowany,
odwotanie w toku, EU:T:2021:530, pkt 119, 120).

Poniewaz zgloszenie do rejestracji wnioskowanego znaku towarowego zostatlo dokonane przed
uplywem okresu przejsciowego, a wrecz przed wejsciem w zycie umowy o wystapieniu (zob.
pkt 1, 26 powyzej), nalezy stwierdzi¢, Ze wcze$niejsze niezarejestrowane znaki towarowe,
w zakresie, w jakim byly uzywane w obrocie handlowym w Zjednoczonym Krélestwie, mogly co
do zasady stanowi¢ podstawe sprzeciwu w niniejszej sprawie. Jak stusznie podnosi skarzaca, Izba
Odwotawcza powinna byla zatem wziac¢ je pod uwage przy dokonywaniu oceny, czego jednak nie
uczynila z tego tylko powodu, ze okres przejsciowy uptynat w chwili wydania zaskarzonej decyzji
(zob. pkt 22 powyzej).

W niniejszym wypadku argumenty podniesione przez EUIPO nie moga podwazy¢ tego wniosku.

Po pierwsze, EUIPO podnosi, ze art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009 postuguje sie czasem
terazniejszym w celu wykazania nie tylko wymogu wcze$niejszego prawa [art. 8 ust. 4 lit. a)
wspomnianego rozporzadzenia], lecz réwniez wymogu, zgodnie z ktérym oznaczenie to ,daje”
wlascicielowi prawo do ,zakazania” uzywania pézniejszego znaku towarowego [art. 8 ust. 4 lit. b)
tego rozporzadzenia].

Whbrew temu, co twierdzi EUIPO, samo uzycie trybu oznajmujacego czasu terazniejszego
w przepisie nie pozwala na wyciagniecie zadnych wnioskéw co do jego wykladni. Co sie tyczy
brzmienia art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009, nalezy zauwazy¢, ze przepis ten rozpoczyna
sie od stéw ,[w] przypadku sprzeciwu wlasciciela niezarejestrowanego znaku towarowego”. Nie
mozna zatem wykluczy¢, ze czas terazniejszy uzyty pozniej w tym przepisie odnosi sie raczej do
momentu wniesienia sprzeciwu, a nie do momentu wydania zaskarzonej decyzji.

Po drugie, w zakresie, w jakim EUIPO kladzie nacisk na fakt, ze zasada 19 ust. 2 lit. d)
rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego
rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995,
L 303, s. 1) wymaga, by wnoszacy sprzeciw przedstawil dowdd uzyskania, waznosci i zakresu
ochrony wczesniejszego prawa w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 207/2009, oraz ze
zgodnie z zasada 20 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95 niespelnienie tego wymogu powoduje
odrzucenie sprzeciwu jako bezzasadnego, nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z art. 80 i art. 82 ust. 2
lit. b) rozporzadzenia 2018/625, te przepisy proceduralne rozporzadzenia nr 2868/95
rzeczywiscie znajduja zastosowanie w niniejszej sprawie.

Jednakze z brzmienia zasady 20 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95 wynika, ze ten dowdd istnienia,

waznosci i zakresu ochrony wczeséniejszego prawa nalezy przedstawi¢ przed uptywem terminu,
o ktéorym mowa w zasadzie 19 ust. 1 wspomnianego rozporzadzenia. Tymczasem z akt
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administracyjnych EUIPO wynika, ze w niniejszej sprawie termin ten zostal wyznaczony na dzien
2 sierpnia 2016 r. i przedluzony jednorazowo do dnia 2 pazdziernika 2016 r., a zatem w dacie
znacznie wcze$niejszej niz data wejécia w zycie umowy o wystapieniu i data uplywu okresu
przej$ciowego.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze przynajmniej w niniejszym przypadku przepisy rozporzadzenia
nr 2868/95, na ktére powoluje sie EUIPO, stoja na przeszkodzie jego tezie, zgodnie z ktéra data
wlasciwa dla istnienia praw wcze$niejszych w niniejszej sprawie jest data wydania zaskarzonej
decyzji.

Po trzecie, w zakresie, w jakim EUIPO odsyla do faktu, ze zgodnie z art. 42 ust. 2 i 3
rozporzadzenia nr 207/2009 sprzeciw oparty na wcze$niejszym znaku towarowym musi zostaé
oddalony, jezeli wnoszacy sprzeciw rzeczywiscie nie uzywatl tego znaku, nalezy przede wszystkim
podkresli¢, ze rozpatrzenie sprzeciwu nie wymaga systematycznego badania rzeczywistego
uzywania wczesniejszego znaku towarowego. Z art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, do
ktorego odsyla art. 42 ust. 3 tego rozporzadzenia, wynika bowiem w sposéb jednoznaczny, ze
wnoszacy sprzeciw jest zobowiazany wykazaé rzeczywiste uzywanie wcze$niejszego znaku
towarowego, na ktéry powotat sie w sprzeciwie wobec zglaszanej rejestracji, wylacznie na wniosek
zglaszajacego. EUIPO nie moze badac tego aspektu z wlasnej inicjatywy.

W kazdym razie nalezy stwierdzi¢, ze art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 w brzmieniu
majacym zastosowanie w niniejszej sprawie (zob. pkt 18 powyzej), odnosi si¢ do pieciu lat
poprzedzajacych publikacje zgloszenia unijnego znaku towarowego, a nie do okresu konczacego
sie w dniu, w ktéorym EUIPO wydaje ostateczna decyzje w sprawie sprzeciwu. Przepis ten nie
stanowi zatem réwniez poparcia dla tezy EUIPO, zgodnie z ktdra istotna jest ta ostatnia data.

Po czwarte, jesli chodzi o rézne odestania do przepiséw i orzecznictwa dotyczacego wnioskéw
o uniewaznienie prawa do znaku, Sad mial juz okazje podkresli¢, ze niekoniecznie sg one istotne
w ramach sporu dotyczacego postepowania w sprawie sprzeciwu [zob. podobnie wyrok z dnia
6 pazdziernika 2021 r., Indo European Foods/EUIPO — Chakari (Abresham Super Basmati Selaa
Grade One World’s Best Rice), T-342/20, odwolanie w toku, EU:T:2021:651, pkt 22].

Po piate, w zakresie, w jakim EUIPO uwaza w istocie, ze od korica okresu przejsciowego nie moze
wystapi¢ zaden konflikt miedzy zgloszonym znakiem towarowym a wcze$niejszymi
niezarejestrowanymi znakami towarowymi, o ile sa one uzywane w obrocie handlowym
w Zjednoczonym Krolestwie, nie uwzglednia on faktu, Ze zgodnie z art. 51 rozporzadzenia
2017/1001 zgloszony znak towarowy zamieszcza sie w rejestrze, gdy wniesiony sprzeciw zostal
ostatecznie rozstrzygniety, w szczegdélnosci poprzez odrzucenie sprzeciwu. Z art. 52
rozporzadzenia 2017/1001 wyraznie wynika, Ze rejestracja obowigzuje od daty dokonania
zgloszenia, a nie dopiero od dnia ostatecznego odrzucenia ewentualnego sprzeciwu.

Wynika z tego, ze nawet przy zalozeniu, iz po zakonczeniu okresu przejsciowego, konflikt miedzy
rozpatrywanymi znakami towarowymi nie moglby juz wystapi¢, nie zmienia to faktu, ze
w przypadku rejestracji zgloszonego znaku towarowego taki konflikt méglby jednak istnie¢
w okresie miedzy data dokonania zgloszenia unijnego znaku towarowego a uplywem okresu
przej$ciowego, czyli w niniejszym przypadku, w okresie od dnia 30 czerwca 2015 r. (zob. pkt 1
powyzej) do dnia 31 grudnia 2020 r. (zob. pkt 24 powyzej), czyli przez okres pieciu i pét roku.
Tymczasem trudno jest zrozumie¢, dlaczego skarzacej miataby nie zosta¢ przyznana ochrona jej
wczesniejszych niezarejestrowanych znakéw towarowych uzywanych w obrocie handlowym
w Zjednoczonym Krolestwie réwniez w tym okresie, w szczegdlnosci, w odniesieniu do
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potencjalnego uzywania zgloszonego znaku towarowego, ktéry wedlug niej pozostaje w konflikcie
z tymi pierwszymi. W konsekwencji nalezy réwniez uznaé, ze uwzglednienie sprzeciwu skarzacej
lezy w jej uzasadnionym interesie, w odniesieniu do tego okresu.

Natomiast druga strona postepowania przed I1zba Odwotawcza mogla dokona¢ nowego zgloszenia
do rejestracji wnioskowanego znaku towarowego z chwila uplywu okresu przejsciowego, ktéry
w kazdym razie nie bylby juz w sprzecznosci z wczesniejszymi niezarejestrowanymi znakami
towarowymi, o ile byly one uzywane w obrocie handlowym w Zjednoczonym Krélestwie.

Po szdste, nalezy réwniez oddali¢ argument EUIPO oparty na tym, ze na podstawie art. 139
rozporzadzenia 2017/1001 zglaszajacy bedzie w stanie przeksztalci¢ swoje zgloszenie unijnego
znaku towarowego na zgloszenia krajowych znakéw towarowych we wszystkich panstwach
czlonkowskich Unii, w szczegé6lnosci w sytuacji odrzucenia pierwszego zgloszenia na podstawie
rozpatrywanego sprzeciwu, przy jednoczesnym zachowaniu daty dokonania zgloszenia. Zdaniem
EUIPO zglaszajacy moglby zatem uzyskaé ochrone tego samego znaku towarowego na tym
samym terytorium w sposob ucigzliwy i kosztowny, podczas gdy przeszkoda w rejestracji nie
istnialaby juz w Unii.

Z jednej strony, takie wzgledy maja zastosowanie w zasadzie do wszystkich postepowan w sprawie
sprzeciwu (zob. podobnie wyrok z dnia 6 pazdziernika 2021 r., Abresham Super Basmati Selaa
Grade One World’s Best Rice, T-342/20, odwotanie w toku, EU:T:2021:651, pkt 26). Z drugiej
strony, zwazywszy, ze samo EUIPO slusznie podkresla, iz na podstawie art. 139 ust. 3
rozporzadzenia 2017/1001 zgloszenie krajowego znaku towarowego wynikajace z konwersji
zgloszenia unijnego znaku towarowego korzysta, w odniesieniu do danego panstwa
czlonkowskiego z daty dokonania tego ostatniego zgloszenia, nalezy ponownie stwierdzi¢, ze
konflikt mégl zatem istnie¢ w okresie miedzy data dokonania zgloszenia unijnego znaku
towarowego a uplywem okresu przejsciowego (zob. pkt 42 powyzej).

W konsekwencji zaden z argumentéw wysunietych przez EUIPO nie moze stanowi¢ poparcia dla
jego stanowiska, zgodnie z ktérym data wydania zaskarzonej decyzji, bedaca jedyna okolicznoscia
w niniejszej sprawie, ktéra nastapila po uplywie okresu przejsciowego, jest wlasciwa data dla
rozstrzygniecia niniejszego sporu. Nalezy zatem uwzgledni¢ jedyny zarzut i stwierdzi¢
niewaznos¢ zaskarzonej decyzji, zgodnie z zadaniem pierwszym skarzace;j.

W drugim zadaniu skarzaca wnosi do Sadu o odmowe rejestracji zgloszonego znaku towarowego,
co nalezy rozumie¢ jako zadanie zmierzajace do tego, by Sad wydal decyzje, ktéra zdaniem
skarzacej powinna zosta¢ wydana przez EUIPO, czyli jako zadanie zmiany decyzji na podstawie
art. 72 ust. 3 rozporzadzenia 2017/1001. W tym wzgledzie, jesli przyznana Sadowi kompetencja
o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do zastapienia wtasna
ocena oceny dokonanej przez izbe odwolawcza, a tym bardziej do dokonania oceny,
w przedmiocie ktérej rzeczona izba odwolawcza nie przedstawila jeszcze swojego stanowiska,
wykonanie tej kompetencji powinno ograniczy¢ sie do sytuacji, w ktérych Sad, po
przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbe odwolawcza, na podstawie ustalonych
elementow stanu faktycznego i prawnego jest w stanie okresli¢, jaka decyzje powinna wydac izba
odwotawcza (wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72).

Tymczasem w niniejszej sprawie Izba Odwolawcza ograniczyla sie do zanegowania znaczenia
wczesniejszych niezarejestrowanych znakéw towarowych w zakresie, w jakim byly one uzywane
w obrocie handlowym w Zjednoczonym Krdlestwie (zob. pkt 22, 31 powyzej). Nie dokonata ona
zadnej oceny zasadno$ci podstawy sprzeciwu przewidzianej w art. 8 ust. 4 rozporzadzenia
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nr 207/2009, opartej na tych znakach towarowych, wobec czego do Sadu nie nalezy dokonanie tej
oceny w ramach rozpatrywania zadania zmiany wspomnianej decyzji. W konsekwencji nalezy
zatem oddali¢ zadanie drugie skarzace;j.

Ponadto w ramach skargi wniesionej do sadu Unii na decyzje izby odwolawczej EUIPO, izba
odwolawcza EUIPO jest zobowiazana, zgodnie z art. 72 ust. 6 rozporzadzenia 2017/1001, do
podjecia niezbednych $rodkéw w celu zastosowania sie do orzeczenia sadu Unii. EUIPO jest
zatem zobowiazane do wyciagniecia konsekwencji z sentencji i uzasadnienia wyrokéw sadu Unii.
[zob. wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r., Pear Technologies/EUIPO — Apple (PEAR), T-215/17,
niepublikowany, EU:T:2019:45, pkt 81 i przytoczone tam orzecznictwo]. W konsekwencji
w zakresie, w jakim skarzaca wnosi w zadaniu trzecim i tytulem ewentualnym o przekazanie
sprawy do EUIPO do ponownego rozpatrzenia, nalezy stwierdzi¢, ze takie zadanie jest

pozbawione wlasnego celu, poniewaz jest ono jedynie konsekwencja zadania pierwszego,
zmierzajacego do stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji.

W przedmiocie kosztéow
Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obciazona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz EUIPO przegralo sprawe,
nalezy obciazy¢ je kosztami postepowania zgodnie z zadaniem skarzace;j.
Z powyzszych wzgledow

SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaznos¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 10 lutego 2021 r. (sprawa R 2474/2017-2).

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) EUIPO zostaje obciazone kosztami postepowania.

De Baere Kreuschitz Steinfatt

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 marca 2022 r.

Podpisy
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