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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 16 lutego 2017 r.*

Odwotanie — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykut 51
ust. 2 — Slowny znak towarowy LAMBRETTA — Rzeczywiste uzywanie znaku towarowego —
Whniosek o stwierdzenie wygasniecia prawa do znaku — Stwierdzenie cze$ciowego wygasniecia prawa
do znaku — Komunikat nr 2/12 prezesa EUIPO — Ograniczenie w czasie skutkéw wyroku Trybunalu

W sprawie C-577/14 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 10 grudnia 2014 r.,

Brandconcern BV, z siedziba w Amsterdamie (Niderlandy), reprezentowana przez A. von
Miihlendahla oraz H. Hartwiga, Rechtsanwilte, oraz przez G. Casucciego, N. Ferrettiego i C. Gallego,
avvocati,

wnoszaca odwolanie,

w ktorej druga strong w postepowaniu sa:

Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), reprezentowany przez J. Crespa
Carrilla, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Scooters India Ltd, z siedziba w Lucknow (Indie), reprezentowana przez C. Wolfe, solicitor, oraz przez
B. Brandretha i A. Edwards-Stuart, barristers,

strona skarzaca w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (piata izba),

w skladzie: J.L. da Cruz Vilaga (sprawozdawca), prezes izby, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits
i F. Biltgen, sedziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sanchez-Bordona,
sekretarz: 1. Illéssy, administrator,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 maja 2016 r.,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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wydaje nastepujacy

Wyrok

W odwotaniu spétka Brandconcern BV wnosi o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia
30 wrzesnia 2014 r., Scooters India/OHIM - Brandconcern (LAMBRETTA) (T-51/12,
niepublikowanego, zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”, EU:T:2014:844), w ktérym Sad stwierdzil
niewaznos$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej
(EUIPO) z dnia 1 grudnia 2011 r. (sprawa R 2312/2010-1), dotyczacej postepowania w sprawie
stwierdzenia wygasniecia prawa do znaku miedzy sp6tka Brandconcern a spétka Scooters India Ltd
(zwanej dalej ,sporna decyzjq”).

Ramy prawne

W rozporzadzeniu Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ktére weszlo w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r., dokonano
ujednolicenia rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 — wyd. spec. w jez. polskim, rozdz. 17, t. 1,
s. 146) i je uchylono.

Artykut 51 rozporzadzenia nr 207/2009, ktéry odpowiada art. 50 rozporzadzenia nr 40/94,
zatytulowany ,Podstawy wygasniecia”, stanowi:

»1. Wygasniecie prawa wlasciciela [unijnego] znaku towarowego stwierdza sie na podstawie wniosku
do [EUIPO] lub roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy w okresie pieciu lat znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany [w Unii
Europejskiej] w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zostal on zarejestrowany, i ze
[i gdy] nie istnieja usprawiedliwione powody nieuzywania; jednakze zadna osoba nie moze
wystepowac z roszczeniem w celu stwierdzenia wygasniecia praw wlasciciela do [unijnego] znaku
towarowego, w przypadku gdy w okresie miedzy uplywem piecioletniego terminu i wniesieniem
wniosku lub roszczenia wzajemnego rzeczywiste uzywanie znaku towarowego zostalo rozpoczete
lub wznowione; jednakze rozpoczecie lub wznowienie uzywania znaku w okresie trzech miesigcy
przed zlozeniem wniosku lub roszczenia wzajemnego, rozpoczynajacym sie po uplywie
nieprzerwanego okresu pieciu lat nieuzywania, nie jest uwzgledniane, w przypadku gdy
przygotowania do rozpoczecia lub wznowienia uzywania znaku maja miejsce dopiero wéwczas, gdy
wlasciciel znaku dowiedzial sie, ze wniosek lub roszczenie wzajemne moga by¢ wniesione;

[...]

2. W przypadku gdy podstawy stwierdzenia wygasniecia praw istnieja jedynie w odniesieniu do
niektérych towaréw lub ustug, dla ktérych [unijny] znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza sie
wygasniecie prawa wlasciciela jedynie w odniesieniu do tych towaréw lub ustug”.

W dwdch komunikatach, opublikowanych odpowiednio w 2003 r. i w 2012 r., prezes EUIPO udzielil
wskazéwek dotyczacych uzywania nagléwkow klas towarédw okre§lonych w Porozumieniu nicejskim
dotyczacym miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanym dalej ,porozumieniem nicejskim”).
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Punkt IV akapit pierwszy komunikatu nr 4/03 prezesa EUIPO z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzywania nagléwkow klas w wykazach towaréw i ustug dla potrzeb zgloszen wspdlnotowych znakéw
towarowych (zwanego dalej ,komunikatem nr 4/03”), stanowil:

»W 34 klasach towaréw i 11 klasach uslug ujeto wszystkie towary i ustugi. W rezultacie uzycie
wszystkich ogdélnych okreslen wymienionych w nagléwku okreslonej klasy stanowi zastrzezenie
wszystkich towaréw i ustug przynalezacych do tej klasy”.

W dniu 20 czerwca 2012 r. prezes EUIPO przyjal komunikat nr 2/12 uchylajacy komunikat nr 4/03
i dotyczacy uzywania nagléwkéw klas w wykazach towaréw i uslug dla potrzeb zgloszen
wspdlnotowych znakéw towarowych (zwany dalej ,komunikatem nr 2/12”). Punkt V tego komunikatu
stanowi:

»Co sie tyczy [unijnych] znakéw towarowych zarejestrowanych przed wejéciem w Zzycie niniejszego
komunikatu, w przypadku ktérych postuzono sie wszystkimi ogdélnymi okresleniami wymienionymi
w nagtéwku danej klasy, [EUIPO] przyjmuje, ze zamiarem zglaszajacego, w $wietle wskazan zawartych
w komunikacie nr 4/03, bylo objecie wszystkich towaréw lub ustug wskazanych w alfabetycznym
wykazie tej klasy, zgodnie z wersja obowiazujaca w chwili dokonania zgtoszenia”.

Okolicznosci powstania sporu i sporna decyzja

Spotka Scooters India jest wlascicielem unijnego znaku towarowego LAMBRETTA, zgloszonego
w dniu 7 lutego 2000 r. i zarejestrowanego przez EUIPO w dniu 6 sierpnia 2002 r. Towary, dla
ktérych znak ten zostal zarejestrowany, naleza, miedzy innymi, do klasy 12 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego, ktéra odpowiada nastepujacemu opisowi: ,pojazdy; urzadzenia sluzace do poruszania sie na
ladzie, w powietrzu lub wodzie”.

W dniu 19 listopada 2007 r. na podstawie art. 50 ust. 1 lit. a) i art. 50 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 —
obecnie art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 — spétka Brandconcern zlozyla
wniosek o stwierdzenie cze$ciowego wygasniecia prawa do znaku towarowego LAMBRETTA
w odniesieniu do towaréw nalezacych w szczegdlnosci do tej klasy 12. W tym wzgledzie podniosta
ona brak rzeczywistego uzywania wspomnianego znaku towarowego w nieprzerwanym okresie pieciu
lat.

W dniu 24 wrze$nia 2010 r. Wydzial Uniewaznienr stwierdzil czesciowe wygasniecie prawa do znaku
towarowego LAMBRETTA, ze skutkiem od dnia 19 listopada 2007 r., w odniesieniu do towaréw
nalezacych w szczegdlnosci do wspomnianej klasy 12. W dniu 23 listopada 2010 r. spétka Scooters
India wniosta do EUIPO odwotanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien.

W spornej decyzji Pierwsza Izba Odwotawcza EUIPO oddalita odwotanie w szczegdlnosci
w odniesieniu do towaréw z klasy 12 w rozumieniu porozumienia nicejskiego. W decyzji tej Izba
Odwolawcza — co sie tyczy towaréw nalezacych do wspomnianej klasy — ograniczyla badanie
rzeczywistego uzywania znaku towarowego LAMBRETTA jedynie do ,pojazdéw; urzadzen stuzacych
do poruszania sie na ladzie, w powietrzu lub wodzie” w dostownym znaczeniu tych terminéw. Po
dokonaniu stwierdzenia, ze przedstawione przez spétke Scooters India dowody w celu wykazania tego
rzeczywistego uzywania ograniczaja sie do dowodéw odnoszacych sie do sprzedazy czesci zamiennych
do skuteréw i nie obejmuja zadnego dowodu dotyczacego sprzedazy ,pojazdéw; urzadzen stuzacych
do poruszania si¢ na ladzie, w powietrzu lub wodzie”, Izba Odwotlawcza stwierdzita, ze ,ze sprzedazy
czgsci zamiennych nie mozna wywie$¢, iz [spdétka Scooters India] réwniez wytwarzala oraz
sprzedawala jakikolwiek pojazd”.

ECLLEU:C:2017:122 3



11

12

13

14

15

16

stefahucjeWYROK Z DNIA 16.2.2017 R. — SPRAWA C-577/14 P
BRANDCONCERN/EUIPO I SCOOTERS INDIA

Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 8 lutego 2012 r. spdtka Scooters India zlozyla skarge
o stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji, podnoszac jedyny zarzut dotyczacy naruszenia art. 51
ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009. Zarzut ten zostal podzielony na dwie czesci.

W ramach rozpatrywania czeéci pierwszej jedynego zarzutu w pkt 35-38 zaskarzonego wyroku Sad
orzekl, ze zawarta w zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego wzmianke ,pojazdy; urzadzenia
stuzace do poruszania si¢ na ladzie, w powietrzu lub wodzie” nalezy interpretowac¢ jako majaca na celu
ochrone znaku towarowego LAMBRETTA dla wszystkich towaréw wskazanych w alfabetycznym
wykazie dotyczacym klasy 12 w rozumieniu porozumienia nicejskiego. Sad stwierdzil zatem, ze o ile
»cze$ci zamiennych do skuteréw” nie wskazano jako takich w alfabetycznym wykazie towaréw tej klasy
12, o tyle Izba Odwotawcza powinna byla rozpatrzy¢ rzeczywiste uzywanie tego znaku towarowego dla
licznych akcesoriéw i czesci do pojazdéw, ktére wskazano w tym wykazie. W konsekwencji,
stwierdziwszy, ze Izba Odwotawcza nie rozpatrzyla rzeczywistego uzywania wspomnianego znaku
towarowego dla wspomnianych czeéci zamiennych do skuteréw, Sad uwzglednil te czes¢ pierwsza
jedynego zarzutu i stwierdzil niewazno$¢ spornej decyzji.

Co sie tyczy czeéci drugiej jedynego zarzutu, w pkt 42-44 zaskarzonego wyroku Sad orzekl, ze
w nastepstwie stwierdzenia niewazno$ci spornej decyzji — orzeczonego w ramach rozpatrywania czesci
pierwszej jedynego zarzutu — Izba Odwolawcza powinna zbada¢, czy spoétka Scooters India uzywala
znaku towarowego LAMBRETTA dla cze$ci zamiennych. Sad stwierdzil, iz badanie to nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z kryteriami wskazanymi przez Trybunal w wyroku z dnia 11 marca 2003 r.,
Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 40-43).

Zadania stron przed Trybunalem

Spotka Brandconcern wnosi do Trybunalu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku;

— oddalenie wniesionej przez spétke Scooters India skargi o stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji;

— positkowo — uchylenie zaskarzonego wyroku w zakresie, w jakim stwierdzono w nim niewazno$¢
spornej decyzji w odniesieniu do towaréw takich jak ,pojazdy; urzadzenia sluzace do poruszania
sie na ladzie, w powietrzu lub wodzie” nalezacych do klasy 12 w rozumieniu porozumienia
nicejskiego; oraz

— obciazenie EUIPO i spétki Scooters India kosztami postepowania.

EUIPO wnosi do Trybunatu o:

— odrzucenie odwolania jako niedopuszczalnego;

— positkowo — oddalenie odwotania jako bezzasadnego; oraz

— obciazenie spdtki Brandconcern kosztami postepowania.

Spétka Scooters India wnosi do Trybunatu o:

— oddalenie odwotania; oraz

— obciazenie spo6tki Brandconcern kosztami postepowania.
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W przedmiocie odwolania

Na poparcie odwotania spétka Brandconcern podnosi dwa zarzuty dotyczace, odpowiednio, naruszenia
art. 51 ust. 1 lit. a) w zwiazku z art. 51 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009, a takze uchybienia
proceduralnego, jakiego dopuscit sie Sad.

W przedmiocie zarzutu pierwszego

Argumentacja stron

Na wstepie spotka Brandconcern twierdzi, ze spétka Scooters India nie kwestionowala przed Sadem
zawartego w spornej decyzji stwierdzenia Izby Odwotawczej EUIPO, zgodnie z ktérym znak towarowy
LAMBRETTA nie byl uzywany dla towaréw, dla ktérych zostal zarejestrowany, a mianowicie
»pojazdow; urzadzen stuzacych do poruszania si¢ na ladzie, w powietrzu lub wodzie” nalezacych do
klasy 12 w rozumieniu porozumienia nicejskiego. W tych okolicznosciach, i tylko z tego wzgledu, Sad
powinien byl oddali¢ wniesiona przez spétke Scooters India skarge. W kazdym wypadku spélka
Brandconcern podnosi, ze Sad powinien byl stwierdzi¢ niedopuszczalno$¢ zlozonej przez spotke
Scooters India skargi ze wzgledu na to, ze przedmiot tej skargi jest odmienny od przedmiotu
odwotania wniesionego przed wspomniana Izba Odwolawcza. Wnoszaca odwolanie wskazuje zatem,
ze spotka Scooters India podniosta kwestie ochrony znaku towarowego LAMBRETTA w odniesieniu
do cze$ci zamiennych - jako ,elementéw skladowych” towaréw, dla ktérych ten znak zostal
zarejestrowany — dopiero na etapie skargi przed Sadem, a nie na etapie odwolania przed EUIPO.

Nastepnie spétka Brandconcern twierdzi, ze — w $wietle reguly wskazanej przez Trybunal w pkt 61
wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361),
dotyczacym oznaczenia slownego ,IP Translator” — Sad naruszyl prawo, stwierdzajac, ze Izba
Odwotawcza EUIPO powinna bylta rozpatrzy¢, zgodnie z zasada pewnosci prawa, czy spoétka Scooters
India rzeczywiscie uzywata znaku towarowego LAMBRETTA dla towaréw, dla ktérych nie zostal on
zarejestrowany. Zdaniem wnoszacej odwolanie Sad blednie orzekl bowiem, ze pomimo iz spélka
Scooters India uzyskala rejestracje znaku towarowego LAMBRETTA dla — zgodnie z dokonanym
przez nia zgloszeniem — ,pojazdéw; urzadzen sluzacych do poruszania sie na ladzie, w powietrzu lub
wodzie” nalezacych do klasy 12 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, nalezy udzieli¢ spdice
Scooters India ochrony wynikajacej z rejestracji tego znaku towarowego dla wszystkich towaréw
ujetych w alfabetycznym wykazie odnoszacym sie do tej klasy.

Zdaniem sp6lki Brandconcern w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent
Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), Trybunal orzekl, ze ze wzgledéw jasnosci i precyzyjnosci
w zgloszeniu nalezy usciéli¢, czy dotyczy ono wszystkich towaréw lub uslug wskazanych
w alfabetycznym wykazie danej klasy, czy tez jedynie niektérych z tych towaréw lub uslug. Takiego
zgloszenia nie mozna interpretowaé — bez wyraznego o$wiadczenia zglaszajacego — jako dotyczacego
wszystkich towaréw nalezacych do danej klasy. Spétka Brandconcern podnosi — wbrew temu, co
wynika z zaskarzonego wyroku — ze linie orzecznicza wynikajaca ze wspomnianego powyzej wyroku
nalezy zastosowa¢ w niniejszym wypadku, majac na wzgledzie zasade, zgodnie z ktéra wyrok wydany
zgodnie z art. 267 TFUE wywoluje retroaktywne skutki, pomimo wskazanych przez Sad wzgledéw
zwiazanych z pewnos$cia prawa.

W kazdym wypadku odnoszace si¢ do zakresu zgloszenia wymogi jasno$ci i precyzyjnosci nie sa
przestrzegane, jezeli uwzglednia sie podnoszony zamiar zglaszajacego wykroczenia poza dostowne
znaczenie terminéw uzytych przy dokonaniu zgloszenia, w sytuacji gdy taki zamiar nie zostal
wykazany — tak jak w niniejszym wypadku — w o$wiadczeniu dotyczacym towaréw wymienionych
w alfabetycznym wykazie danej klasy.

EUIPO i spétka Scooters India twierdza, ze zarzut ten nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

ECLLEU:C:2017:122 5
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Ocena Trybunalu

Co sie tyczy podniesionego na wstepie przez spotke Brandconcern argumentu, wystarczy stwierdzié, ze
w piSmie zlozonym do Sadu spétka Scooters India zadata stwierdzenia niewazno$ci spornej decyzji
w zakresie, w jakim oddalono w niej odwolanie zlozone przez spétke Scooters India od decyzji
Wydzialu Uniewaznien EUIPO, w ktérej orzeczono wygasniecie prawa do znaku towarowego
LAMBRETTA w odniesieniu do towaréw ujetych w klasie 12 w rozumieniu porozumienia nicejskiego,
w tym ,czesdci i akcesoriow do pojazdéw i urzadzen stuzacych do poruszania sie na ladzie”.

W pi$mie tym spotka Scooters India podniosta bowiem, ze te ostatnie stanowia zwykla podkategorie
»pojazdéw; urzadzen sluzacych do poruszania si¢ na ladzie, w powietrzu lub wodzie”, czyli towaréw
objetych nagléwkiem klasy 12 wskazanych w dokonanym przez nia zgloszeniu, a nie innych towaréw.
A zatem spotka Brandconcern niestusznie podnosi, ze spétka Scooters India nie kwestionowala przed
Sadem zawartego w spornej decyzji stwierdzenia Izby Odwotawczej EUIPO, zgodnie z ktérym znak
towarowy LAMBRETTA nie byl uzywany dla towardw, dla ktérych zostal zarejestrowany.

W tych okoliczno$ciach nalezy oddali¢ ten argument jako bezzasadny.

Spétka Brandconcern zarzuca takze Sadowi naruszenie prawa w zakresie, w jakim Sad ograniczyl jej
zdaniem w czasie skutki wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys
(C-307/10, EU:C:2012:361). Jej zdaniem wyrok ten ma zastosowanie w niniejszym wypadku w zakresie,
w jakim wymaga on interpretacji zgloszen unijnych znakéw towarowych — w tym dokonanych przed
wydaniem wspomnianego wyroku — w ten sposdb, ze jedynie towary wyraznie wskazane w takich
zgloszeniach sa objete ochrong wynikajaca z unijnego znaku towarowego.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze wprawdzie w pkt 21-24 zaskarzonego wyroku Sad rozpatrzyt
kwestie wplywu wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10,
EU:C:2012:361) — a w szczegdlnosci pkt 61 tego wyroku — na wykladnie zgloszenia znaku towarowego
LAMBRETTA, jednak stwierdzil takze, ze Trybunatl nie ograniczyl w czasie skutkéow tego wyroku.

W pkt 61 wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10,
EU:C:2012:361), Trybunal stwierdzil zatem, ze aby spelni¢ przywolane powyzej wymogi jasnosci
i precyzyjnosci, nalozone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia
22 pazdziernika 2008 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych
sie do znakéw towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25), zglaszajacy krajowy znak towarowy — ktory
postuguje sie wszystkimi ogdlnymi okre$leniami nagléwkoéw klas klasyfikacji nicejskiej w celu
wskazania towaréw lub uslug, w odniesieniu do ktérych wniesiono o ochrone wynikajaca ze znaku
towarowego — powinien sprecyzowal, czy zgloszenie do rejestracji obejmuje wszystkie towary lub
ustugi ujete w wykazie alfabetycznym konkretnej klasy, czy tez tylko niektére z tych towaréw lub
ustug. W wypadku gdy zgloszenie dotyczy jedynie niektérych z omawianych towaréw lub ustug,
zglaszajacy jest zobowiazany do sprecyzowania, ktérych towaréw lub uslug nalezacych do tej klasy
dotyczy to zgloszenie.

Po pierwsze, nalezy jednak wskazaé, ze pkt 61 tego wyroku nie dotyczy wlascicieli juz zarejestrowanego
znaku towarowego, lecz jedynie zglaszajacych znaki towarowe.

Po drugie, we wspomnianym pkt 61 wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent
Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), Trybunal ograniczyl sie¢ do uscislenia wymogdw, jakim
podlegaja zglaszajacy nowe krajowe znaki towarowe, ktérzy postuguja sie ogdlnymi okresleniami
nagléwka danej klasy w celu zidentyfikowania towaréw i ustug, dla ktérych wnosza o ochrone
w odniesieniu do znaku towarowego. Takie wymogi, jak wskazal rzecznik generalny w pkt 64 opinii,
umozliwiaja zapobieganie sytuacji, w ktdérej nie byloby mozliwe okreslenie z pewnoscia zakresu
wynikajacej ze znaku towarowego ochrony, gdy zglaszajacy postuguje sie wszystkimi okresleniami
zawartymi w nagléwku klasy.

6 ECLLEU:C:2017:122
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Nie mozna zatem stwierdzi¢, ze w wyroku z dnia 19 czerwca 2012 r., Chartered Institute of Patent
Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), Trybunal zamierzal podwazy¢ przedstawione w komunikacie
nr 4/03 stanowisko dotyczace znakéw towarowych zarejestrowanych przed wydaniem tego wyroku.
W konsekwencji wskazana w pkt 61 wspomnianego wyroku regula nie ma zastosowania do rejestracji
znaku towarowego LAMBRETTA, ktéra to rejestracja miata miejsce przed wydaniem tego wyroku.

A zatem orzekajac w pkt 35 zaskarzonego wyroku, ze zgodnie z okre$lonym w pkt V komunikatu
nr 2/12 stanowiskiem nalezy interpretowaé wzmianke ,pojazdy; urzadzenia stuzace do poruszania sie
na ladzie, w powietrzu lub wodzie” — odpowiadajaca towarom wskazanym w nagléwku klasy 12
w rozumieniu porozumienia nicejskiego oraz zawarta w zgloszeniu znaku towarowego LAMBRETTA
— jako majaca na celu ochrone tego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towaréw ujetych
w alfabetycznym wykazie tej klasy 12, Sad nie naruszyl prawa w sposéb mogacy uzasadni¢ uchylenie
zaskarzonego wyroku.

Ponadto przyjety przez Sad sposéb wykladni spornego zgloszenia znajduje potwierdzenie w zmianie
dokonanej w art. 28 ust. 8 rozporzadzenia nr 207/2009 rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21). Na mocy tego ostatniego
rozporzadzenia we wspomnianym przepisie zawarto bowiem przepis przejsciowy umozliwiajacy
wlascicielom unijnych znakéw towarowych zgloszonych przed dniem 22 czerwca 2012 r.
i zarejestrowanych dla calego nagltéwka danej klasy klasyfikacji nicejskiej zlozenie przed dniem
24 wrzes$nia 2016 r. o$wiadczenia, czy w dacie dokonania zgloszenia zamierzali obja¢ ochrong towary
lub ustugi inne niz te wynikajace z doslownego znaczenia nagléwka, lecz ujete w alfabetycznym
wykazie tej klasy.

W tych okolicznosciach zarzut pierwszy nalezy oddali¢ jako bezzasadny.
W przedmiocie zarzutu drugiego

Argumentacja stron

W podniesionym positkowo zarzucie drugim spétka Brandconcern twierdzi, ze zaskarzony wyrok nie
zostal uzasadniony w zakresie, w jakim Sad stwierdzil niewazno$¢ spornej decyzji, pomimo iz wskazat,
ze spolka Scooters India nie uzywala znaku towarowego LAMBRETTA dla towaréw, dla ktérych znak
ten zostal zarejestrowany, czyli ,pojazdéw; urzadzen stuzacych do poruszania sie na ladzie, w powietrzu
lub wodzie” objetych nagléwkiem klasy 12 porozumienia nicejskiego. W szczegdlnosci zdaniem spotki
Brandconcern istnieje niezgodno$¢ miedzy z jednej strony uzasadnieniem tego wyroku dotyczacym
kwestii uzywania tego znaku towarowego jedynie dla czesci zamiennych do skuteréw a z drugiej
strony sentencja wspomnianego wyroku, w ktdrej stwierdzono niewazno$¢ spornej decyzji réwniez
w odniesieniu do towaréw objetych nagtéwkiem tej klasy 12.

EUIPO twierdzi, ze zarzut drugi jest niedopuszczalny lub w kazdym wypadku bezzasadny. Zdaniem
spolki Scooters India zarzut ten nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

Ocena Trybunatu

Z orzecznictwa Trybunalu wynika, Ze w odwolaniu nalezy dokladnie wskaza¢ zakwestionowane czesci
wyroku, ktérego uchylenia zazadano, oraz argumenty prawne w konkretny sposéb uzasadniajace to
zadanie. Trybunal podkreslit takze, ze zwykle abstrakcyjne wymienienie zarzutéw w odwolaniu nie
odpowiada wymogom ustanowionym w art. 58 statutu Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej
i wart. 168 § 1 lit. d) regulaminu postepowania przed Trybunalem. Ponadto w art. 169 § 2
wspomnianego regulaminu postepowania u$cislono, ze podnoszone zarzuty i argumenty prawne
wskazuja precyzyjnie motywy orzeczenia Sadu, ktére wnoszacy odwolanie kwestionuje. Odwotanie
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pozbawione takich cech nie moze bowiem stanowi¢ przedmiotu oceny prawnej umozliwiajacej
Trybunatowi wypelnianie powierzonej mu funkcji oraz przeprowadzenie kontroli zgodnosci z prawem
(wyrok z dnia 7 listopada 2013 r., Wam Industriale/Komisja, C-560/12 P, niepublikowany,
EU:C:2013:726, pkt 42—-44).

W niniejszym wypadku spétka Brandconcern nie wskazala w odwotaniu, w ktérych punktach
zaskarzonego wyroku Sad orzekl, ze spélka Scooters India nie uzywala znaku towarowego
LAMBRETTA dla towaréw, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany. Ponadto, o ile jest prawda, ze
w replice spétka Brandconcern odniosta si¢ do pkt 14, 16 i 17 zaskarzonego wyroku, o tyle z tych
punktéw nie wynika, iz Sad stwierdzil, ze spdélka Scooters India nie uzywala znaku towarowego
LAMBRETTA dla towaréw, dla ktérych znak ten zostal zarejestrowany.

Whbrew temu, co twierdzi spétka Brandconcern, zaskarzony wyrok dotyczy bowiem kwestii zwiazanej
z wykladnia zgloszenia i nie orzeczono w nim w zaden sposéb w przedmiocie faktycznego uzywania
spornego znaku towarowego dla jakiegokolwiek z towaréw nalezacych do klasy 12 porozumienia
nicejskiego.

W tych okolicznosciach zarzut drugi nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

Poniewaz zaden z zarzutéw podniesionych przez spétke Brandconcern nie zostal uwzgledniony, nalezy
oddali¢ odwotanie w calosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postgpowania przed Trybunalem, jezeli odwolanie jest bezzasadne,
Trybunatl rozstrzyga o kosztach. Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, majacym zastosowanie do
postepowania odwolawczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obciazona,
na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz EUIPO i spétka Scooters India wniosty o obcigzenie spdtki Brandconcern kosztami
postepowania, a spoltka Brandconcern przegrala sprawe, nalezy obciazy¢ ja kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (piata izba) orzeka, co nastepuje:
1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Brandconcern BV zostaje obciazona kosztami postepowania.

Podpisy

8 ECLLEU:C:2017:122
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