g

W Zbior Orzeczen

WYROK SADU (szdsta izba)

z dnia 7 czerwca 2023 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie uchylenia decyzji i wykre$lenia
wpisu w rejestrze — Uchylenie decyzji dotknietej oczywistym bledem popelnionym przez
EUIPO - Artykul 103 ust. 1 rozporzadzenia (UE) 2017/1001 — Brak oczywistego bledu
W sprawie T-519/22

Société des produits Nestlé SA, z siedziba w Vevey (Szwajcaria), ktore reprezentowali adwokaci
A.Jaeger-Lenz, A. Lambrecht, i A.-C. Salger,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentowatl
V. Ruzek, w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktdrej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, byt

European Food SA, z siedziba w Pantéasesti (Rumunia), ktory reprezentowala adwokat I. Speciac,
SAD (szdbsta izba),

w skladzie: M.]. Costeira, prezes, U. Oberg i P. Zilgalvis (sprawozdawca), sedziowie,

sekretarz: V. Di Bucdi,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,

uwzgledniwszy, ze w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zamknieciu

pisemnego etapu postepowania nie wplynal zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy,

i postanowiwszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postepowania przed Sadem, o wydaniu
rozstrzygniecia w przedmiocie skargi z pominieciem ustnego etapu postepowania,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: angielski.

PL
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Wyrok

W skardze opartej na art. 263 TFUE skarzaca, Société des produits Nestlé SA, wnosi
o stwierdzenie niewaznosci decyzji Pierwszej Izby Odwotawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Whasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 27 czerwca 2022 r. (sprawa R 894/2020-1) (zwanej dalej
»zaskarzong decyzja”).

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 20 listopada 2001 r. skarzaca dokonala w EUIPO zgloszenia, jako unijnego znaku
towarowego, oznaczenia stownego ,FITNESS”, na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze
zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami, zastapionego
z kolei 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)].

Towary dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza do klas 29, 30 i 32 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

Zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakow
Towarowych nr 3/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. Znak ten zostal zarejestrowany w dniu 30 maja
2005 r. pod numerem 2470326.

W dniu 2 wrzeénia 2011 r. interwenient, European Food SA, zlozyl wniosek o uniewaznienie
prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich objetych nim towaréw.

Na poparcie wniosku o uniewaznienie prawa do znaku powolano si¢ na podstawy okreslone
w art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia
2017/1001] w zwiazku z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporzadzenia [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢)
rozporzadzenia 2017/1001].

W dniu 18 pazdziernika 2013 r. Wydzial Uniewaznien oddalil w cato$ci wniosek o uniewaznienie
prawa do znaku.

W dniu 16 grudnia 2013 r. interwenient wniésl odwotanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien.
W toku postepowania odwotawczego interwenient przedstawil nowe dowody na poparcie swojego
twierdzenia, zgodnie z ktérym okreslenie ,fitness” ma charakter opisowy w odniesieniu do
rozpatrywanych towardéw.

Decyzja z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie R 2542/2013-4 Czwarta Izba Odwotawcza EUIPO
oddalita odwotanie. W szczegdlnosci odrzucita ona jako spéznione dowody przedstawione izbie
po raz pierwszy, pozostawiajac je bez uwzgledniania.

Pismem zlozonym w sekretariacie Saqdu w dniu 19 sierpnia 2015 r. interwenient wniost skarge na
decyzje Czwartej Izby Odwotawcze;j.
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Wyrokiem z dnia 28 wrze$nia 2016 r., European Food/EUIPO - Société des produits Nestlé
(FITNESS) (T-476/15, zwanym dalej ,pierwszym wyrokiem stwierdzajacy niewaznosc”,
EU:T:2016:568), Sad stwierdzil niewazno$¢ decyzji Czwartej Izby Odwotawczej. Wskazat on, ze
Izba Odwotawcza, uznajac, iz dowodéw przedstawionych jej przez interwenienta po raz pierwszy
nie nalezy uwzgledni¢ z powodu ich spéznionego przedstawienia, naruszyta prawo.

EUIPO wniosto odwotanie od pierwszego wyroku stwierdzajacego niewaznos$¢. Wyrokiem z dnia
24 stycznia 2018 r., EUIPO/European Food (C-634/16 P, zwanym dalej ,wyrokiem wydanym
w postepowaniu odwolawczym”, EU:C:2018:30), Trybunat oddalil odwotanie.

Decyzja z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie R 755/2018-2 Druga Izba Odwolawcza uchylita decyzje
Wydzialu Uniewaznien. W szczegdélnosci uznala ona, ze z pierwszego wyroku stwierdzajacego
niewazno$¢ oraz z wyroku wydanego w postepowaniu odwolawczym wynika, iz byla ona
zobowiazana rozpatrzy¢ wniesione do niej odwolanie z uwzglednieniem dowodéw
przedstawionych Czwartej Izbie Odwolawczej przez interwenienta po raz pierwszy w sprawie
R 2542/2013-4. Biorac pod uwage wspomniane dowody, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze sporny
znak towarowy jest opisowy i pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odrézniajacego.

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 11 wrzeénia 2018 r. skarzaca wniosla skarge na
decyzje Drugiej Izby Odwotawcze;j.

Wyrokiem z dnia 10 pazdziernika 2019 r., Société des produits Nestlé/EUIPO — European Food
(FITNESS) (T-536/18, niepublikowanym, zwanym dalej ,drugim wyrokiem stwierdzajacy
niewaznos$¢”, EU:T:2019:737), Sad stwierdzil niewazno$¢ decyzji Drugiej Izby Odwotawczej.
Orzek! on w szczegdlnosci, ze Druga Izba Odwolawcza blednie uznala, iz z pierwszego wyroku
stwierdzajacego niewaznos¢ oraz z wyroku wydanego w postepowaniu odwotawczym wynika, ze
byla ona zobowigzana do uwzglednienia dowodéw przedstawionych przez interwenienta po raz
pierwszy Czwartej Izbie Odwolawczej.

Interwenient wnidst odwotanie od drugiego wyroku stwierdzajacego niewaznos¢.
Postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r.,, European Food/EUIPO (C-908/19 P,
niepublikowanym, EU:C:2020:212), Trybunal odméwit przyjecia odwolania do rozpoznania.

Decyzja z dnia 12 pazdziernika 2021 r. (zwana dalej ,,decyzja z 2021 r.”) Pierwsza Izba Odwotawcza
EUIPO oddalita odwotanie wniesione przez interwenienta. Co sie tyczy dowoddéw
przedstawionych Czwartej Izbie Odwotawczej, Pierwsza Izba Odwotawcza stwierdzila, ze
interwenient nie uzasadnil w nalezyty sposéb spdznionego przedstawienia wspomnianych
dowodéw i ze w konsekwencji Pierwsza Izba Odwotawcza byla zobowiazana do skorzystania
z przystugujacych jej uprawnien dyskrecjonalnych w sposéb negatywny i do nieuwzglednienia
dowodéw.

W dniu 24 grudnia 2021 r. interwenient wnidést do Sadu skarge na decyzje z 2021 r., ktéra to skarge
zarejestrowano pod sygnatura T-799/21.

Powiadomieniem z dnia 15 lutego 2022 r. Izba Odwolawcza poinformowata strony o zamiarze
uchylenia decyzji z 2021 r. na podstawie art. 103 rozporzadzenia 2017/1001.

Zaskarzong decyzja Pierwsza Izba Odwotawcza uchylita decyzje z 2021 r. Po pierwsze, uznala ona,

ze podejscie przyjete we wspomnianej decyzji, zgodnie z ktérym zasada 50 ust. 1 akapit trzeci
rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego

ECLI:EU:T:2023:314 3
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rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspo6lnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995,
L 303, s. 1), znajduje zastosowanie w drodze analogii w ramach postepowania w sprawie
uniewaznienia prawa do znaku opartego na bezwzglednych podstawach uniewaznienia, jest
oczywiscie bledne, poniewaz z wyroku wydanego w postepowaniu odwotawczym wynika, ze
przepis ten nie ma zastosowania w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do
znaku opartego na bezwzglednych podstawach uniewaznienia. Po drugie, Izba Odwotawcza
uznala, Ze odeslanie w pkt 57 i 58 decyzji z 2021 r. do wyroku z dnia 22 wrzes$nia 2011 r., Cesea
Group/OHIM - Mangini & C. (Mangiami) (T-250/09, niepublikowanego, EU:T:2011:516),
rowniez bylo bledne, poniewaz wspomniany wyrok opieral sie na zasadzie 22 ust. 2
rozporzadzenia nr 2868/95, stanowiacej lex specialis, ktéra ma zastosowanie konkretnie do
dowodu uzywania i nie moze zatem zostal przeniesiona na grunt postgpowan w sprawie
uniewaznienia prawa do znaku.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;
— obcigzenie EUIPO kosztami postepowania.
EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej poniesionymi przez nie kosztami w przypadku przeprowadzenia
rozprawy.

Interwenient wnosi zasadniczo do Sadu o oddalenie skargi.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi trzy zarzuty, z ktérych pierwszy dotyczy naruszenia art. 103
ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 w zwigzku z art. 70 rozporzadzenia delegowanego Komisji
(UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r., uzupelniajagcego rozporzadzenie 2017/1001 oraz
uchylajacego rozporzadzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1), drugi —
naruszenia art. 72 ust. 6 rozporzadzenia 2017/1001, a trzeci — naruszenia art. 94 ust. 1
rozporzadzenia 2017/1001 w zwigzku z art. 70 rozporzadzenia delegowanego 2018/625.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczacego naruszenia art. 103 ust. 1 rozporzgdzenia
2017/1001 w zwigzku z art. 70 rozporzgdzenia delegowanego 2018/625

Skarzaca utrzymuje, ze uchylenie decyzji z 2021 r. na podstawie art. 103 ust. 1 rozporzadzenia
2017/1001 jest niezgodne z prawem. W tym wzgledzie blednego przytoczenia przez Izbe
Odwotawcza zasady 50 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95 oraz orzecznictwa dotyczacego
zasady 22 ust. 2 tego rozporzadzenia nie mozna uzna¢ za oczywisty blad w rozumieniu art. 103
ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 i nie uzasadnia ono samo w sobie uchylenia decyzji z 2021 r.
Zdaniem skarzacej pojecie ,oczywistego bledu” obejmuje dwa aspekty: blad musi by¢ tatwo
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dostrzegalny i mie¢ wyjatkowa wage, w taki sposdéb, ze czyni sentencje wcze$niejszej decyzji
niewiarygodna. Tymczasem w niniejszej sprawie ustalenia Izby Odwolawczej zawarte
w pkt 60—62 decyzji z 2021 r. nie opieraja sie na zastosowaniu w drodze analogii zasady 50 ust. 1
rozporzadzenia nr 2868/95. Przytoczenie tego przepisu jest bledem czysto formalnym i nie ma
wplywu na zasadno$¢ lub wiarygodno$¢ sentencji decyzji z 2021 r.

Ponadto skarzaca uwaza, ze w pkt 61 i 62 decyzji z 2021 r. Izba Odwotawcza slusznie polozyla
szczegblny nacisk na nalezyte uzasadnienie przedstawienia spéznionych dowodéw jako czynnik,
ktory przewazal nad wzgledami przemawiajacymi za uwzglednieniem wspomnianych dowoddéw.
Wymog nalezytego uzasadnienia nie jest zwigzany ani z zasada 50 ust. 1 rozporzadzenia
nr 2868/95, ani z zasada 22 ust. 2 tego rozporzadzenia. Takie podejscie jest zgodne
z orzecznictwem, a w szczegdlnosci z pkt 44 drugiego wyroku stwierdzajacego niewaznosc.

Wreszcie, skarzaca podnosi, ze przedstawione przez Izbe Odwolawcza w pkt 29 zaskarzonej
decyzji uzasadnienie jest raczej niepelne. Podobnie wskazuje ona, Ze istnieje rozbiezno$¢ w opisie
podnoszonych btedéw pomiedzy powiadomieniem Izby Odwolawczej z dnia 15 lutego 2022 r.
a uzasadnieniem zaskarzonej decyzji. We wspomnianym powiadomieniu zasugerowano, ze blad
mial polega¢ na ,$cistym podejsciu do przedstawiania nowych dowoddéw”.

EUIPO uwaza, ze Izba Odwolawcza nie naruszyta art. 103 rozporzadzenia 2017/1001. Twierdzi
ono, ze oczywiste bledy wskazane w zaskarzonej decyzji mialy wplyw na merytoryczne badanie
przeprowadzone przez Izbe Odwolawcza w decyzji z 2021 r. i zZe byly one tego rodzaju, ze nie
pozwalaly na utrzymanie w mocy rozstrzygniecia tej ostatniej decyzji bez przeprowadzenia
ponownej analizy. Dokladniej rzecz ujmujac, zdaniem EUIPO stosowanie w drodze analogii
przedmiotowych przepiséw odegralo decydujaca role we wniosku Izby Odwolawczej
sformulowanym w pkt 61 decyzji z 2021 r., zgodnie z ktérym konieczne bylo przyjecie $cistego
podejscia w odniesieniu do przedstawiania nowych dowodéw w celu zapewnienia
wystarczajacego poziomu pewnosci prawa i przewidywalnosci postepowan. Wniosek ten stanowi
podstawe innych ustalert Izby Odwolawczej. W szczegélnosci to ,$ciste podejscie w odniesieniu do
przedstawiania nowych dowoddéw” sklonilo wspomniang Izbe do uznania, ze byla ona
zobowiazana do wykonywania swoich uprawnien dyskrecjonalnych w sposéb negatywny.

Co sie tyczy wymogu nalezytego uzasadnienia sp6znionego przedstawienia dowoddéw, EUIPO
uwaza, ze interwenient przedstawil takie uzasadnienie, poniewaz powotal sie¢ na koniecznos¢
ustosunkowania si¢ do ustalen Wydzialu Uniewaznien, lecz Izba Odwolawcza niestusznie
oddalila je w pkt 54 decyzji z 2021 r., opierajac si¢ na orzecznictwie dotyczacym zasady 22 ust. 2
rozporzadzenia nr 2868/95. Co sie tyczy pkt 43 wyroku wydanego w postepowaniu
odwolawczym, EUIPO uwaza, ze czlonu zdania, zgodnie z ktérym ,do strony, ktéra przedstawi
dowody po raz pierwszy Izbie Odwotawczej, nalezy uzasadnienie powoddéw, dla ktérych dowody
te zostaly przedstawione na tym etapie postepowania, a takze wykazanie niemozno$ci ich
przedstawienia na etapie postepowania przed Wydzialem Uniewaznien”, nie mozna
interpretowa¢ w $wietle wczesniejszego orzecznictwa jako zobowiazujacy strone do wykazania
niemoznosci przedstawienia danego dowodu na wcze$niejszym etapie postepowania. Takie
podejscie nie tylko pozbawiloby art. 95 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 jego skutecznosci (effet
utile), ale byloby réwniez nie do pogodzenia z rozwazaniami Trybunalu zawartymi w wyroku
wydanym w postepowaniu odwolawczym.
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Wreszcie, EUIPO, podobnie jak Izba Odwolawcza, przypomina, ze niniejsza sprawa ma
szczegblnie dluga historie, ktéra wynika z bledéw proceduralnych. W interesie stron i w interesie
postepowania lezy zatem raczej usuniecie btedu popetnionego w decyzji z 2021 r. niz oczekiwanie
na wyrok Sadu, co spowodowatoby dalsze opdznienie postepowania.

Interwenient utrzymuje, ze omawiany btad moze by¢ fatwo wykryty i ze ma on charakter wysoce
oczywisty. Jego zdaniem w decyzji z 2021 r. Izba Odwolawcza przeprowadzila cala swoja analize,
wychodzac z zalozenia, ze zasada 50 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95 miala zastosowanie w tej
sprawie. Z powodu tego bledu Izba Odwolawcza czula si¢ zobowiazana do skorzystania
z przystugujacych jej uprawnienn dyskrecjonalnych w zakresie niedopuszczalnosci dowodéw,
mimo ze uznala prima facie, iz dowody te sa istotne. Czyniac to, wspomniana izba naruszyta
prawo w zakresie, w jakim ograniczyla sytuacje, w ktérych moze skorzysta¢ ze swoich uprawnien
dyskrecjonalnych, w zakresie dopuszczenia spéznionych dowodéw, do tych sytuacji, w ktérych
pojawiaja sie nowe okolicznosci.

Zgodnie z art. 103 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001, w przypadku gdy EUIPO podjelo decyzje
dotknieta oczywistym btedem popelnionym przez siebie, uchyla ono dana decyzje.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 rozporzadzenia delegowanego 2018/625, jezeli EUIPO stwierdzi, ze
decyzja lub wpis w rejestrze podlegaja uchyleniu zgodnie z art. 103 rozporzadzenia 2017/1001,
Urzad powiadamia strone, ktérej to dotyczy, o planowanym uchyleniu.

Z orzecznictwa wynika, ze blad mozna uznac za oczywisty jedynie wowczas, gdy moze on zostac
z latwoscia wykryty w swietle kryteridw, od ktérych prawodawca uzaleznil korzystanie przez
administracje z przystugujacego jej zakresu uznania, a przedstawione dowody sa wystarczajace
do pozbawienia wiarygodno$ci dokonanej przez te administracje oceny, ktérej nie ma mozliwosci
uznad za uzasadniona i spdjna [zob. wyrok z dnia 22 wrzesnia 2021 r., Marina Yachting Brand
Management/EUIPO - Industries Sportswear (MARINA YACHTING), T-169/20,
EU:T:2021:609, pkt 112 i przytoczone tam orzecznictwo].

Co sie tyczy stosowania art. 103 rozporzadzenia 2017/1001, orzeczono, ze ,oczywisty” lub razacy
charakter bledu uzasadniajacego wydanie decyzji o uchyleniu wczes$niejszej decyzji wykazuja
btedy o wysokim stopniu oczywisto$ci, ktére nie pozwalaja na utrzymanie w mocy
rozstrzygniecia wczes$niejszej decyzji bez ponownej analizy, ktéra powinna nastepnie zostaé
przeprowadzona przez organ, ktéry wydal te decyzje (zob. podobnie wyrok z dnia 22 wrze$nia
2021 r., MARINA YACHTING, T-169/20, EU:T:2021:609, pkt 111 i przytoczone tam
orzecznictwo).

W niniejszej sprawie Izba Odwotlawcza przedstawila dwie podstawy uzasadniajace uchylenie
decyzji z 2021 r. Po pierwsze, uznala ona w pkt 26 i 27 zaskarzonej decyzji, ze podejscie, zgodnie
z ktérym mozna bylo oprzec sie na zasadzie 50 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95 i uznad, ze zasada
ta znajduje zastosowanie w drodze analogii w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia
prawa do znaku, jest oczywiscie bledne, poniewaz — jak wynika z pkt 48 i 49 wyroku wydanego
w postepowaniu odwolawczym - wspomniana zasada nie ma zastosowania w ramach
postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku. W tym wzgledzie Izba Odwotlawcza
dodata w pkt 29 zaskarzonej decyzji, ze chodzi tu o oczywisty btad w rozumieniu art. 103 ust. 1
rozporzadzenia 2017/1001, poniewaz wydaje si¢, ze Izba Odwolawcza pominela wyrok
Trybunalu wydany w tej samej sprawie, naruszajac w ten sposob zasade powagi rzeczy osadzonej.
Po drugie, Izba Odwotawcza uznata w pkt 28 zaskarzonej decyzji, ze w pkt 57 i 58 decyzji z 2021 r.
btedne jest odwotanie sie¢ do wyroku z dnia 22 wrzesnia 2011 r., Mangiami (T-250/09,
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niepublikowanego, EU:T:2011:516), dotyczacego stosowania zasady 22 ust. 2 rozporzadzenia
nr 2868/95, ktéra ma zastosowanie do dowodu uzywania, i uznanie, ze orzecznictwo to mozna
w pelni zastosowa¢ do rozpatrywanego kontekstu uniewaznienia prawa do znaku.

Nalezy ocenié, czy w $wietle orzecznictwa przypomnianego w pkt 35 powyzej okolicznosci
wskazane przez Izbe Odwolawcza mozna uznac za oczywiste bledy w rozumieniu art. 103 ust. 1
rozporzadzenia 2017/1001.

Co sie tyczy w pierwszej kolejnosci przytoczenia w pkt 40 decyzji z 2021 r. zasady 50 ust. 1
rozporzadzenia nr 2868/95, bezsporne jest, ze przepis ten nie ma zastosowania w ramach
postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku opartego na bezwzglednych podstawach
uniewaznienia, jak orzekl Sad i potwierdzil Trybunal (wyrok wydany w postepowaniu
odwotawczym, pkt 49; pierwszy wyrok stwierdzajacy niewaznos¢, pkt 60).

Jednakze ani z zaskarzonej decyzji, ani in fine z decyzji z 2021 r. nie wynika, ze zawarte w pkt 40 tej
ostatniej decyzji odestanie do zasady 50 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95 mialo wplyw na wnioski
Izby Odwotawczej dotyczace mozliwosci przyjecia nowych dowodéw przedstawionych przez
interwenienta, w zwigzku z czym popelniony blad nie pozwala na utrzymanie w mocy
rozstrzygniecia decyzji z 2021 r. bez przeprowadzenia nowej analizy.

Izba Odwotawcza w pkt 62 decyzji z 2021 r. doszta bowiem do wniosku, zgodnie z ktérym w braku
jakiegokolwiek dopuszczalnego uzasadnienia dotyczacego spéznionego przedstawienia dowoddow
byla ona zobowiazana do skorzystania z przystugujacych jej uprawnien dyskrecjonalnych
w sposéb negatywny i nie powinna dopusci¢ dowodéw uzupetniajacych. Tymczasem wymog ten,
jak wynika z kryteriéw wymienionych przez Izbe Odwolawcza w pkt 43 decyzji z 2021 r., wynika
w szczegolnosci z pkt 44 drugiego wyroku stwierdzajacego niewaznosc.

Co sie tyczy rozumowania, ktére doprowadzilo Izbe Odwotawcza do powyzszego wniosku,
odniosta sie ona przede wszystkim w pkt 41 decyzji z 2021 r. do drugiego wyroku stwierdzajacego
niewazno$¢, z ktérego wynikalo w szczegélnosci, ze dowody spdznione nie sa automatycznie
dopuszczalne i ze do strony, ktéra przedstawila te dowody, nalezy uzasadnienie powodéw, dla
ktorych dowody te zostaly przedstawione na tym etapie postepowania, a takze wykazanie
niemoznosci ich przedstawienia w toku postepowania przed Wydzialem Uniewaznien.

Nastepnie, po okresleniu w pkt 43 decyzji z 2021 r. kryteridéw, jakie nalezy uwzgledni¢, Izba
Odwolawcza stwierdzila w pkt 47 wspomnianej decyzji, ze dowody przedstawione po raz
pierwszy na etapie odwolania sa prima facie istotne. Jednakze zdaniem Izby Odwotawczej nic nie
dowodzilo, ze dowody te byly nowe, czyli Ze nie byly dostepne lub ze nie bylo mozliwe ich
przedstawienie w toku postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku. Izba
Odwotawcza stwierdzila zatem, ze dowody uzupelniajace mogly juz zosta¢ przedstawione przed
Wydzialem Uniewaznien.

Wreszcie, Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt 54 decyzji z 2021 r., Ze uzasadnienia spdZnionego
przedstawienia rozpatrywanych dowodéw przez interwenienta, a mianowicie stwierdzenia przez
Wydzial Uniewaznienn niewystarczalnosci pierwotnie przedstawionych dowoddéw, nie mozna
uzna¢ za nowa okoliczno$¢ uzasadniajaca przedstawienie dowodéw uzupelniajacych na etapie
odwolania.
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Wynika z tego, ze nie zostalo wykazane, iz btedne odeslanie do zasady 50 ust. 1 rozporzadzenia
nr 2868/95 miato wplyw na rozumowanie przeprowadzone przez Izbe Odwotawcza lub na jej
whniosek.

Co sie tyczy stwierdzenia zawartego w pkt 61 decyzji z 2021 r., w odniesieniu do koniecznosci
przyjecia $cislego podejscia do przedstawiania nowych dowodéw, z rozumowania Izby
Odwotawczej w sposdb oczywisty nie wynika, ze opieralo si¢ ono na zasadzie 50 ust. 1
rozporzadzenia nr 2868/95.

Co sie tyczy w drugiej kolejnosci mozliwosci zastosowania w niniejszej sprawie zasad okreslonych
w pkt 27 wyroku z dnia 22 wrze$nia 2011 r., Mangiami (T-250/09, niepublikowanego,
EU:T:2011:516), Izba Odwolawcza uznala w pkt 57 decyzji z 2021 r., ze dopuszczenie dowodow
uzupelniajacych przedstawionych po raz pierwszy na etapie odwolania bez waznego uzasadnienia
pozbawiloby skutecznosci zasade 37 lit. b) ppkt (iv) i zasade 39 ust. 3 rozporzadzenia nr 2868/95.
Whniosek ten wspomniana izba wysnuta w wyniku stwierdzenia w szczegélnosci w pkt 58 decyzji
z 2021 r., ze zasady przedstawione we wspomnianym wyroku, wydanym w kontekscie dowodu
uzywania, mozna w pelni zastosowa¢ w kontekscie uniewaznienia prawa do znaku.

Ponadto Izba Odwotawcza odniosta sie réwniez do wyroku z dnia 22 wrze$nia 2011 r., Mangiami
(T-250/09, niepublikowanego, EU:T:2011:516), w pkt 43 i 54 decyzji z 2021 r. Z jednej strony Izba
Odwotawcza w pkt 43 tej decyzji, cytujac pkt 24 wspomnianego wyroku, stwierdzita, ze powinna
miedzy innymi zbada¢, czy wnoszaca o uniewaznienie prawa do znaku powolala si¢ na nowe
okolicznosci faktyczne w celu zakwestionowania zdolnosci rejestracyjnej rozpatrywanego
wczesniejszego znaku towarowego lub czy dowody uzupetniajace nie byly dostepne w chwili, gdy
powinny zosta¢ przedstawione, poniewaz okolicznosci te moga w szczegdlnosci uzasadniaé
spoznione przedstawienie dowodéw uzupelniajacych. Z drugiej strony owa Izba Odwotawcza
w pkt 54 decyzji z 2021 r., odnoszac si¢ do pkt 26 i 27 wspomnianego wyroku, uznala, ze
stwierdzenia przez Wydzial Uniewaznienn niewystarczalnosci dowodéw nie mozna uznaé za
okoliczno$¢ uzasadniajaca przedstawienie dowodéw uzupetniajacych zlozonych po raz pierwszy
przed Izba Odwotawcza. W konsekwencji izba ta uznala, ze decyzja Wydzialu Uniewaznien nie
stanowi nowej okolicznosci.

W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze w pkt 26 i 27 wyroku z dnia 22 wrze$nia 2011 r., Mangiami
(T-250/09, niepublikowanego, EU:T:2011:516), orzeczono, iz rozumowania Wydzialu
Uniewaznien, ktére doprowadzilo do stwierdzenia niewystarczalno$ci dowodu uzywania
wczesniejszego znaku towarowego, nie mozna samego w sobie uzna¢ za nowa okoliczno$¢
uzasadniajaca przedstawienie dowodéw uzupelniajacych zlozonych po raz pierwszy przed Izba
Odwotawczg. Przyjecie, ze takie rozumowanie Wydzialu Uniewaznien stanowiloby nowa
okoliczno$¢, znacznie ograniczyloby termin przewidziany w zasadzie 22 ust. 2 rozporzadzenia
nr 2868/95. Sad orzek!, ze oznacza to, iz Izba Odwolawcza za kazdym razem w przypadku
stwierdzenia, ze Wydzial Uniewaznien btednie uznal, iz przedstawione dowody uzywania byly
niewystarczajace, mogtaby zaakceptowa¢ dowody uzupelniajace uzywania przedstawione jej po
raz pierwszy.

Tymczasem nawet przy zalozeniu, Ze rozwazania dotyczace uzasadnienia przedstawienia
dowodéw uzupetniajacych w kontekscie stosowania zasady 22 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95
nie moga zosta¢ zastosowane na gruncie sprawy regulowanej zasada 37 lit. b) ppkt (iv) i zasada 39
ust. 3 tego rozporzadzenia, ewentualnego bledu popelnionego przez Izbe Odwolawcza nie mozna
uznad za oczywisty w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego w pkt 35 powyzej.
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W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze Izba Odwotawcza nie zastosowala zasady 22
ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95 w postepowaniu w sprawie uniewaznienia prawa do znaku, lecz
powotata sie przez analogie na orzecznictwo dotyczace stosowania tego przepisu.

Po drugie, nalezy zauwazy¢ z jednej strony, ze z zasady 22 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95
wynika, Ze jezeli strona wnoszaca sprzeciw musi dostarczy¢ dowéd uzywania znaku towarowego
lub istnienia uzasadnionych powodéw jego nieuzywania, EUIPO wzywa ja do przedstawienia
wymaganego dowodu w okreslonym przez EUIPO terminie. Jezeli strona wnoszaca sprzeciw nie
przedstawi tego dowodu przed uplywem terminu, EUIPO odrzuca sprzeciw. Po drugie,
z zasady 37 lit. b) ppkt (iv) rozporzadzenia nr 2868/95 wynika, ze wniosek o stwierdzenie
wygasniecia lub uniewaznienie unijnego znaku towarowego zawiera wskazanie stanu
faktycznego, dowoddéw i argumentéw przedstawionych na poparcie tych podstaw. Zasada 39
ust. 3 tego rozporzadzenia stanowi, ze jezeli taki wniosek nie jest zgodny z przepisami zasady 37
wspomnianego rozporzadzenia, EUIPO wzywa wnioskodawce do usuniecia stwierdzonych
brakéw w terminie wyznaczonym przez EUIPO, a jezeli wspomniane braki nie zostana usuniete
przed uptywem tego terminu, EUIPO odrzuca wniosek z powodu jego niedopuszczalnosci.

Nalezy stwierdzi¢, ze chodzi tu o dwa wprawdzie odrebne, lecz jednak poréwnywalne konteksty
proceduralne w zakresie, w jakim EUIPO wyznacza w obu przypadkach termin na przedstawienie
dowoddw i odrzuca wnioski, jezeli dowody te nie zostana przedstawione. A zatem ta réznica
w postepowaniach nie moze sama w sobie stanowi¢ wystarczajacego powodu, aby uznaé, ze
orzecznictwo dotyczace dowodu uzywania nie moze by¢ w sposéb oczywisty przeniesione na
postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku. W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze
niektore inne wyroki, na ktére powolata sie¢ Izba Odwotlawcza, a mianowicie wyroki z dnia
18 lipca 2013 r., New Yorker SHK Jeans/OHIM (C-621/11 P, EU:C:2013:484), i z dnia
29 wrze$nia 2011 r., New Yorker SHK Jeans/OHIM - Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09,
niepublikowany, EU:T:2011:550), réwniez odnosza sie¢ do kwestii rzeczywistego uzywania.

W kazdym wypadku nalezy zauwazy¢, ze odeslanie do wyroku z dnia 22 wrze$nia 2011 r.,
Mangiami (T-250/09, niepublikowanego, EU:T:2011:516), ktére mialo wptyw na wniosek Izby
Odwolawczej w odniesieniu do uzasadnienia spdznionego przedstawienia dowodéw, zostalo
poczynione w pkt 54 decyzji z 2021 r., a nie w jej pkt 57 i 58.

Wynika z tego, ze samo zastosowanie w drodze analogii orzecznictwa dotyczacego wykladni
zasady 22 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95 w niniejszej sprawie nie moze stanowi¢ oczywistego
btedu w rozumieniu art. 103 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001.

Co sie tyczy argumentu EUIPO, zgodnie z ktérym interwenient przedstawil uzasadnienie dla
spoznionego zlozenia dowoddéw, a mianowicie konieczno$¢ ustosunkowania sie do ustalen
Wydzialu Uniewaznien, lecz Izba Odwotawcza niestusznie je oddalita w pkt 54 decyzji z 2021 r.,
wystarczy wskazaé, ze argumentacja ta nie stanowi czeéci uzasadnienia, na ktérym opiera sie
zaskarzona decyzja. Uzasadnienie decyzji powinno za$ znajdowac si¢ w samej tresci tej decyzji
i nie moze zosta¢ przedstawione w drodze pdzniejszych wyjasnien EUIPO, z wyjatkiem
szczegblnych okolicznosci, ktére z uwagi na brak pilnego charakteru nie zostaly spelnione.
Wynika z tego, ze decyzja powinna co do zasady by¢ wystarczajaca sama w sobie, a jej
uzasadnienie nie moze wynika¢ z pisemnych lub ustnych wyjasnien udzielonych pézniej, w chwili
gdy dana decyzja jest juz przedmiotem skargi do sadu Unii [zob. wyrok z dnia 12 grudnia 2017 r.,
Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO — Vieta Audio (Vita), T-35/16, niepublikowany,
EU:T:2017:886, pkt 57 i przytoczone tam orzecznictwo].
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To samo dotyczy pozostalych argumentéw EUIPO, w szczegélnosci tych dotyczacych
okoliczno$ci, ze niniejsza sprawa ma szczegélnie dluga historie i Ze w interesie stron
i postepowania lezy usuniecie bledu popelnionego w decyzji z 2021 r. W tym wzgledzie wystarczy
stwierdzi¢, ze zadna z podnoszonych w ten sposéb okolicznosci nie moze stanowi¢ oczywistego
btedu w rozumieniu art. 103 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001.

W $wietle powyzszego nalezy uwzglednic¢ niniejszy zarzut i stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej
decyzji bez koniecznosci badania pozostalych argumentéw skarzacej oraz zarzutéw drugiego
i trzeciego.

W przedmiocie kosztéow

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obciazona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

EUIPO i interwenient przegrali niniejsza sprawe. Jednakze skarzaca wniosta o obcigzenie kosztami
postepowania wylacznie EUIPO. W tych okolicznos$ciach i biorac pod uwage fakt, ze decyzje
o uchyleniu decyzji z 2021 r. nalezy przypisac¢ Izbie Odwotawczej, EUIPO pokrywa, poza wlasnymi
kosztami, koszty poniesione przez skarzaca, a interwenient pokrywa wlasne koszty.
Z powyzszych wzgledow

SAD (szésta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie¢ niewaznos$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej
ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 27 czerwca 2022 r. (sprawa R 894/2020-1).

2) EUIPO pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Société des produits Nestlé
SA.

3) European Food SA pokrywa wlasne koszty.

Costeira Oberg Zilgalvis

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 czerwca 2023 r.

Podpisy
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