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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (czwarta izba)

z dnia 18 lipca 2013 r.*

Odwotanie — Zgloszenie do rejestracji stownego wspélnotowego znaku towarowego FISHBONE —
Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Wcze$niejszy graficzny krajowy znak towarowy FISHBONE
BEACHWEAR — Rzeczywiste uzywanie wcze$niejszego znaku towarowego —
Uwzglednienie dowodéw uzupelniajacych, nieprzedstawionych w wyznaczonym terminie —
Rozporzadzenie (WE) nr 207/2009 — Artykut 42 ust. 2 i 3 oraz art. 76 ust. 2 — Rozporzadzenie (WE)
nr 2868/95 — Zasada 22 ust. 2

W sprawie C-621/11 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 2 grudnia 2011 r.,

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, dawniej New Yorker SHK Jeans GmbH, z siedziba
w Kilonii (Niemcy), reprezentowana przez V. Spitza, Rechtsanwalt,

strona skarzaca,
w ktorej pozostalymi uczestnikami postepowania sa:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowany przez P. Geroulakosa, dzialajacego w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,
Vallis K.-Vallis A. & Co. OE, z siedziba w Atenach (Grecja),
interwenient w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (czwarta izba),

w skladzie: L. Bay Larsen, prezes izby, ]. Malenovsky, U. Léhmus, M. Safjan i A. Prechal
(sprawozdawca), sedziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: A. Calot Escobar,
uwzgledniajac pisemny etap postepowania,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 16 maja 2013 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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wydaje nastepujacy

Wyrok

W odwotaniu New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, dawniej New Yorker SHK Jeans GmbH
(zwana dalej ,New Yorker Jeans”), wnosi o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia
29 wrze$nia 2011 r. w sprawie T-415/09 New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM -
Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE) (zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), na mocy ktérego Sad
oddalit wniesiona przez nia skarge o stwierdzenie niewazno$ci decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej
Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia
30 lipca 2009 r. (sprawa R 1051/2008-1) (zwanej dalej ,sporna decyzja”), dotyczacej postepowania
w sprawie sprzeciwu wniesionego przez Vallis K.-Vallis A. & Co OE (zwana dalej ,Vallis K.-Vallis A.”)
wobec dokonanego przez New Yorker Jeans zgloszenia do rejestracji stownego znaku towarowego
FISHBONE.

Ramy prawne

Rozporzgdzenie (WE) nr 207/2009

W drodze rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1) dokonano ujednolicenia rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1)
i uchylono to ostatnie.

Artykut 15 rozporzadzenia nr 207/2009, zatytulowany ,Uzywanie wspdlnotowego znaku towarowego”,
stanowi:

»1. Jezeli w okresie pieciu lat od rejestracji wspdlnotowy znak towarowy nie byl rzeczywiscie uzywany
przez wlasciciela we Wspdlnocie w stosunku do towaréw lub ustug, dla ktérych jest zarejestrowany,
lub jezeli takie uzywanie bylo zawieszone przez nieprzerwany okres pieciu lat, wspdlnotowy znak
towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporzadzeniu, chyba ze istnieja
usprawiedliwione powody jego nieuzywania.

[...]".

Zatytulowany ,Rozpatrywanie sprzeciwu” art. 42 rozporzadzenia nr 207/2009, zawarty w tytule IV,
zatytulowanym ,Procedura rejestracji”’, w sekcji 4, zatytutowanej ,Uwagi oséb trzecich oraz sprzeciw”,
przewiduje:

»1. Rozpatrujac sprzeciw, [OHIM] wzywa strony, tak czesto jak to jest konieczne, do przedstawienia
w terminie wyznaczonym przez [OHIM] uwag dotyczacych materialéw przedstawionych przez inne
strony lub [OHIM].

2. Na wniosek zglaszajacego wtasciciel wczes$niejszego wspdlnotowego znaku towarowego, ktéry zglosit
sprzeciw, przedstawia dowdd, ze w okresie pieciu lat poprzedzajacych publikacje zgloszenia
wspélnotowego znaku towarowego wczesniejszy wspolnotowy znak towarowy byl rzeczywiscie
uzywany we Wspdlnocie w odniesieniu do towaréw lub uslug, dla ktérych jest on zarejestrowany
i ktére przytacza on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub ze istnieja usprawiedliwione powody
nieuzywania znaku, pod warunkiem ze wczes$niejszy wspdlnotowy znak towarowy byl w tym terminie
zarejestrowany od co najmniej pieciu lat. Wobec braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca sie. Jezeli
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wczesniejszy wspolnotowy znak towarowy byl uzywany tylko dla czesci towaréw lub ustug, dla ktérych
jest on zarejestrowany, do celéw rozpatrywania sprzeciwu uznawany jest on za zarejestrowany tylko dla
tej czesci towardéw lub ustug.

3. Ustep 2 stosuje sie do wczesniejszych krajowych znakéw towarowych okreslonych w art. 8 ust. 2
lit. a), zastepujac uzywanie w panstwie czlonkowskim, w ktérym wcze$niejszy krajowy znak towarowy
jest chroniony, uzywaniem we Wspdlnocie [zastepujac uzywanie we Wspdlnocie uzywaniem
w panstwie czlonkowskim, w ktérym wcze$niejszy krajowy znak towarowy jest chroniony].

[...]”.

Zatytulowany ,Badanie przez Urzad stanu faktycznego z urzedu” art. 76 rozporzadzenia nr 207/2009,
zawarty tytule IX, zatytutowanym ,Procedura”, w sekcji 1, zatytutowanej ,Przepisy ogdélne”, stanowi:

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

2. [OHIM] moze nie wzig¢ pod uwage stanu faktycznego lub dowoddéw, ktérych zainteresowane strony
nie przedstawily w odpowiednim terminie”.

Rozporzgdzenie (WE) nr 2868/95

Zasada 22 ust. 2 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. L 303, s. 1),
zmienionego rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172,
s. 4) (zwanego dalej ,rozporzadzeniem nr 2868/95”), stanowi:

»W przypadku gdy strona wnoszaca sprzeciw musi dostarczy¢ dowdd uzywania lub istnienia
uzasadnionych powoddéw nieuzywania, [OHIM] wzywa te strone do przedstawienia wymaganego

dowodu w okreslonym przez [OHIM] terminie. Jezeli strona wnoszaca sprzeciw nie przedstawi tego
dowodu przed uplywem terminu, [OHIM] odrzuca sprzeciw”.

Okolicznosci powstania sporu

Okoliczno$ci powstania sporu zostaly przedstawione przez Sad w pkt 1-12 zaskarzonego wyroku
w nastepujacy sposob:

»1 W dniu 31 pazdziernika 2003 r. [New Yorker Jeans] dokonala w [OHIM] zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 40/94 [...].

2 Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, jest oznaczenie stowne FISHBONE.
3 Towary, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza do klas 18 i 25 w rozumieniu Porozumienia

nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakow
z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami [...].
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W dniu 28 stycznia 2005 r. [...] Vallis K.-Vallis A. [...] wniosta na podstawie art. 42
rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego towaru dla towaréw wskazanych w pkt 3 powyzej, opierajac si¢ na:

— wcze$niejszej dokonanej w Grecji w dniu 17 maja 1996 r. rejestracji nr 121579 graficznego
znaku towarowego, zgloszonego w dniu 24 stycznia 1994 r., dla towaréw: ,T-shirty, stroje
plazowe”, nalezacych do klasy 25 [...].

Pismem z dnia 5 Lkwietnia 2006 r. OHIM, na wniosek [New Yorker Jeans], wezwal
[Vallis K.-Vallis A.] na podstawie art. 43 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 42 rozporzadzenia
nr 207/2009) do przedstawienia dowodu uzywania wcze$niejszego graficznego krajowego znaku
towarowego najpdzniej do dnia 6 czerwca 2006 r. Pismem z dnia 6 czerwca 2006 r.
[Vallis K.-Vallis A.] przedstawila dowody, na ktére skladaly sie zlozone pod przysiega oswiadczenie
z dnia 1 czerwca 2006 r., faktury oraz kilka fotogratfii.

Pismem z dnia 25 wrze$nia 2006 r. [New Yorker Jeans] podniosta w szczegdlnosci, ze dostarczone
dowody byly niewystarczajace dla dowiedzenia rzeczywistego uzywania prawa wczesniejszego.
W piSmie z dnia 14 listopada 2006 r. OHIM wezwal [Vallis K.-Vallis A.] do zlozenia uwag
w odpowiedzi na ten zarzut do dnia 14 stycznia 2007 r.

Pismem zlozonym w OHIM w dniu 15 stycznia 207 r. [Vallis K.-Vallis A.] przedstawila miedzy
innymi uzupetniajace dowody uzywania, na ktére skladaly sie katalogi z lat 2000, 2001 i 2003.

W dniu 26 maja 2008 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednil na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009 sprzeciw w odniesieniu do czesci zakwestionowanych towaréw,
a mianowicie ,toreb, plecakow”, nalezacych do klasy 18, i wszystkich towaréw nalezacych do
klasy 25. Przy ustalaniu istnienia prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad w przypadku
rozpatrywanych znakéw wzial on pod uwage miedzy innymi wyzej wspomniane katalogi z lata
2001 r.

W dniu 16 lipca 2008 r. skarzaca wniosta do OHIM, dzialajac na podstawie art. 57-62
rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009), odwolanie od decyzji
Wydziatu Sprzeciwéw.

[Sporna decyzja] Pierwsza Izba Odwolawcza OHIM uwzglednita czesciowo odwotanie, oddalajac
sprzeciw w odniesieniu do ,toreb, plecakéw”, nalezacych do klasy 18, i potwierdzila decyzje
Wydzialu Sprzeciwéw w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 25. Uznala ona, po
pierwsze, ze Wydzial Sprzeciwéw mial podstawy, by uwzgledni¢ uzupelniajace dowody przekazane
w dniu 15 stycznia 2007 r., i po drugie, ze w niniejszym przypadku istnialy wystarczajace dowody
uzywania wczesniejszego greckiego znaku towarowego |...]".

Zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 14 pazdziernika 2009 r. New Yorker Jeans wniosla
skarge, domagajac sie od Sadu zmiany spornej decyzji poprzez uznanie odwolania do Izby
Odwolawczej za zasadne i oddalenie sprzeciwu dla towaréw z klasy 25. Positlkowo New Yorker Jeans
wniosta o stwierdzenie niewazno$ci tej decyzji w zakresie dotyczacym oddalenia jej odwolania
i potwierdzenia odrzucenia zgloszenia dla tych wlasnie towaréw.
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Na poparcie skargi New Yorker Jeans wysuneta miedzy innymi zarzut naruszenia art. 42 ust. 2 i 3,
art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz zasady 22 ust. 2 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 2868/95. Podnosita ona w tym wzgledzie, ze Izba Odwotawcza blednie stwierdzila, iz Wydzial
Sprzeciwéw mial podstawy, by uwzgledni¢ uzupelniajace dowody uzywania wczesniejszego znaku
towarowego, ktére zostaly przedstawione po terminie wyznaczonym przez OHIM na mocy tego
ostatniego przepisu.

Przypomniawszy w pkt 23 i 24 zaskarzonego wyroku poprzez przywolanie wyroku z dnia 13 marca
2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. s. 1-2213, pkt 42, iz z art. 76 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009 przepisu wynika, ze co do zasady — z zastrzezeniem odmiennych
postanowien — przedstawienie okolicznosci faktycznych i dowodéw przez strony mozliwe jest takze po
uplywie termindéw na ich przedstawienie okreslonych zgodnie z przepisami wspomnianego
rozporzadzenia oraz ze uwzglednienie przez OHIM takich przedstawionych z opdznieniem
okolicznosci faktycznych i dowodéw nie jest zakazane, Sad oddalit powyzszy zarzut New Yorker Jeans,
orzekajac zasadniczo, w pkt 25—-34 wspomnianego wyroku, co nastepuje:

»25 [...] [Z]asada 22 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95 przewiduje, ze w przypadku gdy na mocy art. 42
ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 207/2009 strona wnoszaca sprzeciw musi dostarczy¢ dowdd
rzeczywistego uzywania, OHIM wzywa te strone do przedstawienia wymaganego dowodu
w okreslonym przez OHIM terminie. Zasada 22 ust. 2 zdanie drugie dodaje, ze jezeli strona
wnoszaca sprzeciw nie przedstawi tego dowodu przed uplywem terminu, OHIM odrzuca
sprzeciw.

26 Z drugiego zdania tego przepisu wynika, ze przedstawienie dowoddéw uzywania wcze$niejszego
znaku towarowego po uplywie wyznaczonego do tego terminu co do zasady skutkuje odrzuceniem
sprzeciwuy, przy czym OHIM nie przystuguje w tym zakresie zaden zakres uznania [...].

[...]

30 [...] [N]alezy uzna¢, ze skoro [Vallis K.-Vallis A.] przedlozyl[a] w wyznaczonym terminie, czyli
w dniu 6 czerwca 2006 r., majace znaczenie dowody takie jak zlozone pod przysiega
o$wiadczenie, faktury i fotografie, to dochowal[a] on[a] terminu przewidzianego w zasadzie 22
ust. 2 zdanie drugie rozporzadzenia nr 2868/95. Ponadto jest bezsporne, ze w nastepstwie uwag
skarzacej uznajacych te dowody za niewystarczajace OHIM umozliwil [Vallis K.-Vallis A.]
przedstawienie uwag do dnia 14 stycznia 2007 r. W tym kontekscie za§ dowody towarzyszace
uwagom [Vallis K.-Vallis A.] przedstawionym z dochowaniem tego terminu mogly zostaé
uwzglednione przez Wydzial Sprzeciwdw.

31 Zasade 22 ust. 2 rozporzadzenia nr 3868/95 nalezy bowiem rozumie¢ w ten sposéb, ze nic nie
moze sta¢ na przeszkodzie uwzglednieniu dowodéw uzupelniajacych, ktére zostaja po prostu
dodane do innych dowoddéw przedstawionych w wyznaczonym terminie, jezeli pierwotne dowody
nie sa nieistotne, ale zostaly zakwestionowane przez druga strone jako niewystarczajace. Takie
stwierdzenie, ktéore w zadnym wypadku nie powoduje, ze wspomniana zasada jest zbedna, jest
tym bardziej trafne, ze [Vallis K.-Vallis A.] nie naduzyla wyznaczonych terminéw poprzez
umyslne zastosowanie taktyk opézniajacych lub oczywiste niedbalstwo.

33 W niniejszym przypadku, zwazywszy, ze dowody przedstawione przez [Vallis K.-Vallis A.] poza
terminem wyznaczonym przez Wydzial Sprzeciwéw nie sa pierwszymi i jedynymi dowodami
uzywania, stanowiac dowody, ktére uzupelniaja istotne dowody przedlozone w wyznaczonym
terminie, okoliczno$¢, ze skarzaca zakwestionowala te dowody, byla wystarczajaca do
uzasadnienia przedstawienia przez interwenienta dodatkowych dowodéw wraz ze zlozeniem jego
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uwag. Uwzglednienie tych dowodéw umozliwito Wydzialowi Sprzeciwéw, a nastepnie Izbie
Odwotawczej rozstrzygniecie w przedmiocie rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego na podstawie wszystkich majacych znaczenie okolicznos$ci faktycznych i dowodéw.

34 [...] [S]twierdzenie, zgodnie z ktérym Wydzial Sprzeciwéw mial jak najbardziej podstawe do
uwzglednienia katalogéw przedlozonych mu w dniu 15 stycznia 2007 r., wydaje si¢ ponadto
zgodne z ogoélniejszym celem lezacym u podstaw postepowania w sprawie sprzeciwu, w ramach
ktérego to celu art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 zostal zinterpretowany w ten sposéb, ze
uwzglednieniu podlegaja nawet dowody przedstawione po uplywie terminu, pod warunkiem
jednak, ze okazuja si¢ one mie¢ znaczenie, a etap postepowania, na ktérym zostaja przedstawione,
i zwigzane z tym okolicznosci nie stoja na przeszkodzie ich uwzglednieniu”.

Oddaliwszy takze pozostale zarzuty wysuniete przez New Yorker Jeans na poparcie jej skargi, Sad
oddalit te skarge.

Zadania stron przed Trybunalem

W odwotaniu New Yorker Jeans wnosi do Trybunatu o uchylenie zaskarzonego wyroku i uwzglednienie
jej skargi wniesionej w pierwszej instancji lub, positkowo, przekazanie sprawy Sadowi celem
ostatecznego orzeczenia w przedmiocie sporu. Wnosi ona réwniez o obciazenie OHIM kosztami
postepowania w catosci.

OHIM wnosi o oddalenie odwotania i o obcigzenie New Yorker Jeans kosztami postepowania.
W przedmiocie odwolania

Argumentacja stron

Na poparcie odwotania New Yorker Jeans wysuwa jeden tylko zarzut dotyczacy naruszenia art. 42
ust. 2 i 3, art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 oraz zasady 22 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95.

Podnosi ona tytutem gtéwnym, ze Sad naruszyl wspomniane przepisy, orzekajac, iz OHIM prawidlowo
uwzglednil uzupelniajace dowody uzywania wczes$niejszego znaku towarowego, przedstawione przez
Vallis K.-Vallis A. w dniu 15 stycznia 2007 r.

W opinii New Yorker Jeans skoro dowody przedstawione w pierwotnie wyznaczonym przez OHIM
terminie nie wystarczyly do wykazania rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku towarowego, to
OHIM powinien byl odrzuci¢ sprzeciw zgodnie z zasada 22 ust. 2 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 2868/95, poniewaz przepis ten ustanawia w tym wzgledzie wyjatek od reguly okreslonej w art. 76
ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

Taka interpretacja nie stawia strony wnoszacej sprzeciw w nadmiernie niekorzystnej sytuacji, poniewaz
juz przed jego wniesieniem wiedziala ona, ze na zadanie drugiej strony postepowania bedzie musiata
dowies¢ rzeczywistego uzywania wczes$niejszego znaku towarowego, i to pod rygorem odrzucenia
sprzeciwu, a takze zostal jej na to wyznaczony wystarczajaco dlugi termin, o ktérego przedluzenie
miala ona ponadto mozliwos¢ wystapi¢. Dodatkowo wspomniana strona zachowuje, takze
w przypadku odrzucenia jej sprzeciwu, prawo do pdzniejszego wystapienia o uniewaznienie nowo
zarejestrowanego znaku towarowego.

Positkowo, powolujac sie¢ na pkt 44 ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul, New Yorker Jeans

podnosi, ze nawet gdyby nalezalo uzna¢ przedstawienie dowodéw uzupelniajacych za dopuszczalne, to
w takim wypadku Sad naruszylby regule wynikajaca z art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009,
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zgodnie z ktéra OHIM jest zobowigzany rozwazy¢, czy okolicznosci przedstawione z opdznieniem sg
istotne i czy etap postepowania, na ktérym ma miejsce takie opdznione przedstawienie, nie stoi na
przeszkodzie ich uwzglednieniu. W tym wzgledzie OHIM naduzyl przyslugujacych mu uprawnien
dyskrecjonalnych i nie dochowal ciazacego na nim obowiazku zapewnienia efektywnego przebiegu
postepowania, odstepujac od zweryfikowania istnienia nowych okolicznosci uzasadniajacych opdznione
przedstawienie dowoddéw, poniewaz sam fakt zakwestionowania przez druga strone postepowania
dowoddéw przedstawionych przez wnoszaca odwolanie nie stanowi takiej nowej okolicznosci.

OHIM podnosi, ze Sad dokonal w zaskarzonym wyroku prawidlowej wykladni zasady 22 ust. 2
rozporzadzenia nr 2868/95, uznajac, ze jezeli przedstawienie istotnych dowodéw uzywania znaku
towarowego nastgpilo — jak w niniejszym wypadku — w wyznaczonym na podstawie tego przepisu
terminie, to przepis ten nie stoi na przeszkodzie pdzniejszemu dostarczeniu uzupelniajacych dowodéw
na okoliczno$¢ wspomnianego uzywania.

Taka wykladnia zasady 22 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95 jest ponadto zgodna z zasadami
wypracowanymi przez Trybunal w ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul, a dopuszczenie tego
rodzaju dowodow, ktére maja charakter $ci$le uzupelniajacy, odpowiada ogdélnie poszczegdlnym
kryteriom wskazanym w tym wyroku.

Ocena Trybunatu

Co sie tyczy w pierwszej kolejnosci podstawowej czesci jedynego zarzutu wysunietego przez New
Yorker Jeans, nalezy przypomnie¢ na wstepie, ze art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 stanowi, iz
OHIM moze nie wzia¢ pod uwage stanu faktycznego lub dowodéw, ktérych zainteresowane strony nie
przedstawily w odpowiednim terminie.

Jak orzekl juz Trybunal w przeszlosci, z brzmienia tego przepisu wynika, ze co do zasady —
z zastrzezeniem odmiennych postanowien — przedstawienie okolicznosci faktycznych i dowodéw przez
strony mozliwe jest takze po uplywie terminéw na ich przedstawienie okreslonych zgodnie
z przepisami rozporzadzenia nr 207/2009 oraz ze uwzglednienie przez OHIM takich przedstawionych
z opdznieniem okolicznosci faktycznych i dowoddéw nie jest zakazane (ww. wyrok w sprawie OHMI
przeciwko Kaul, pkt 42).

Usci$lajac, iz OHIM ,moze” w danym przypadku nie wzia¢ pod uwage takich dowodéw, wspomniany
przepis powierza w istocie OHIM szerokie uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie podjecia decyzji —
przy zalozeniu, ze zostanie ona w tym wzgledzie uzasadniona — co do tego, czy nalezy wzia¢ takie
dowody pod uwage (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 43).

Co sie tyczy konkretnie przedstawienia dowoddw rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu, nalezy zauwazy¢, ze jakkolwiek art. 42
ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009 przewiduje, iz na wniosek zglaszajacego wlasciciel wczesniejszego
wspdlnotowego znaku towarowego, ktéry zglosil sprzeciw, przedstawia dowdd rzeczywistego uzywania
tego znaku, a w braku tego dowodu sprzeciw odrzuca sig, to jednak wspomniane rozporzadzenie nie
zawiera przepisu, ktory szczegélowo okreslatby termin, w jakim takie dowody maja zostac
przedtozone.

Zasada 22 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95 przewiduje tymczasem w tym wzgledzie, ze w przypadku
wystapienia z takim wnioskiem OHIM wzywa wtlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego do
przedstawienia w okre$lonym przez niego terminie dowodu na okoliczno$¢ uzywania znaku lub
istnienia uzasadnionych powodéw jego nieuzywania.
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W niniejszej sprawie Wydzial Sprzeciwéw OHIM zastosowal ten ostatni przepis i wyznaczyl
Vallis K.-Vallis A. termin do przedstawienia takiego dowodu. Bezsporne jest ponadto, ze w owym
terminie Vallis K.-Vallis A. przedstawila réznego rodzaju dowody uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego.

Nastepnie nalezy przypomnie¢, ze wspomniana zasada 22 ust. 2 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 2868/95 uscidla réwniez, iz jezeli dowdd uzywania znaku towarowego nie zostanie przedstawiony
w wyznaczonym przez OHIM terminie, sprzeciw zostaje odrzucony.

W tym wzgledzie z brzmienia wspomnianego przepisu wynika wprawdzie, ze jezeli w wyznaczonym
przez OHIM terminie nie zostanie przedstawiony zaden dowo6d uzywania danego znaku towarowego,
to odrzucenie sprzeciwu winno by¢ orzeczone przez OHIM z urzedu, jednak taki wniosek nie nasuwa
sig, jezeli pewne dowody na okoliczno$¢ tego uzywania zostaly przedstawione w tym terminie.

W takim bowiem przypadku i pod warunkiem, ze nie okaze sig, iz wspomniane dowody pozbawione sa
jakiegokolwiek znaczenia z punktu widzenia wykazania rzeczywistego uzywania znaku towarowego,
postepowanie winno sie toczy¢ dalej, a OHIM moze w szczegélnosci, jak przewiduje to art. 42 ust. 1
rozporzadzenia nr 207/2009, wzywad strony, tak czesto jak jest to konieczne, do przedstawienia uwag
dotyczacych materialéw przedstawionych przez inne strony. W takim kontekscie, jezeli dochodzi
nastepnie do nieuwzglednienia sprzeciwu z powodu braku wystarczajacych dowoddéw rzeczywistego
uzywania wcze$niejszego znaku towarowego, to nastepuje to nie na podstawie zasady 22 ust. 2
rozporzadzenia nr 2868/95, ktéra jest przepisem czysto proceduralnym, a wylacznie w zastosowaniu
przepisu materialnego zawartego w art. 42 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

Z powyzszego wynika, ze zgodnie z tym, co prawidlowo orzekl Sad w zaskarzonym wyroku, jezeli — jak
w niniejszym przypadku — dowody uznane za istotne dla ustalenia uzywania danego znaku towarowego
zostaly przedstawione w terminie wyznaczonym przez OHIM na podstawie zasady 22 ust. 2
rozporzadzenia nr 2868/95, to dostarczenie uzupelniajacych dowodéw na okolicznos¢ tego uzywania
pozostaje mozliwe po uplywie wspomnianego terminu. W takim wypadku, co réwniez prawidlowo
orzek! Sad, absolutnie nie zabrania si¢ OHIM, jak zostalo przypomniane w pkt 22 i 23 niniejszego
wyroku, uwzglednienia takich przedstawionych z opdznieniem dowodéw w drodze skorzystania
z uprawnien dyskrecjonalnych przyznanych mu przez art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

Wynika stad, ze podstawowa cze$¢ jedynego zarzutu podlega oddaleniu.

W drugiej kolejnosci w positkowej cze$ci wspomnianego zarzutu New Yorker Jeans twierdzi, ze Sad
blednie nie poddal krytyce stanowiacego naduzycie skorzystania w niniejszym przypadku przez OHIM
z przystugujacych mu uprawnient dyskrecjonalnych, ktére to skorzystanie polegalo na odstapieniu od
weryfikacji, czy okolicznosci przedstawione z opdznieniem s3 istotne i czy etap postepowania, na
ktérym ma miejsce takie opdznione przedstawienie, nie stoi na przeszkodzie ich uwzglednieniu.

Co sie tyczy istnienia rzeczonych uprawnien dyskrecjonalnych OHIM w zakresie ewentualnego
uwzglednienia dowodéw przedstawionych z opdznieniem, nalezy przypomnie¢, ze Trybunat orzektl juz
w przeszlosci, iz takie uwzglednienie przez OHIM, w sytuacji kiedy ma on orzeka¢ w ramach
postepowania w sprawie sprzeciwu, moze by¢ w szczegdlnosci uzasadnione, jesli OHIM uwaza, po
pierwsze, ze okoliczno$ci przedstawione z opdzZnieniem moga na pierwszy rzut oka posiadac
rzeczywiste znaczenie dla wyniku toczacego si¢ przed nim postepowania w sprawie sprzeciwu, i po
drugie, ze etap postepowania, na ktérym ma miejsce takie opdznione przedstawienie, i zwiazane z nim
okolicznosci nie stojg na przeszkodzie temu uwzglednieniu (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko
Kaul, pkt 44).

Tymczasem z dokonanych przez Sad ustalen, zawartych w szczegélnosci w pkt 33 i 34 zaskarzonego

wyroku, wynika w tym wzgledzie, Ze uwzglednienie dowodéw przedstawionych z opdznieniem przez
Vallis K.-Vallis A. celem uzupelnienia przedstawionych przez nia pierwotnie istotnych dowodéw
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pozwolilo Wydzialowi Sprzeciwéw, a nastepnie Izbie Odwolawczej ustali¢ istnienie rzeczywistego
uzywania wczesniejszego znaku towarowego na podstawie wszystkich istotnych okolicznosci
faktycznych i dowodéw oraz stwierdzi¢, ze etap postepowania, na ktérym nastapilo przedstawienie
tych uzupelniajacych dowoddéw, i zwiazane z nim okolicznosci nie staly na przeszkodzie takiemu
uwzglednieniu.

Poniewaz w ten sposéb zostalo ustalone, ze uwzglednienie przedstawionych z opdéznieniem dowodéw
uzupetniajacych pozwolito OHIM na stwierdzenie rzeczywistego uzywania wcze$niejszego znaku
towarowego, w sposdb oczywisty nie mozna przychyli¢ sie do argumentu New Yorker Jeans, w ktérym
zarzuca ona tej instancji niedokonanie weryfikacji, czy wspomniane elementy byly istotne.

Nalezy ponadto zauwazy¢, ze w pkt 31 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, iz Vallis K.-Vallis A. nie
naduzyla wyznaczonych terminéw poprzez umyslne zastosowanie taktyk opdzniajacych lub oczywiste
niedbalstwo, a ograniczyla si¢ jedynie do dostarczenia uzupelniajacych dowodéw po tym, jak
przedstawione przez nia pierwotnie istotne dowody zostaly zakwestionowane przez New Yorker Jeans.

Poszczegélne dokonane w ten sposdb przez Sad ustalenia, bedace — jak wynika z pkt 28 zaskarzonego
wyroku — cze$cia rozwazan, ktére sklonily ten sad do oddalenia argumentacji New Yorker Jeans,
zgodnie z ktéra Izba Odwotawcza niestusznie stwierdzita, ze Wydzial Sprzeciwéw moégl w niniejszym
przypadku wzia¢ pod uwage katalogi, nie stanowig w zaden sposéb naruszenia prawa.

Z powyzszego wynika, ze nie mozna uwzgledni¢ positkowej czesci jedynego zarzutu, w ktérej wnoszaca
odwotlanie zarzuca Sadowi, iz nie poddatl krytyce stanowigcego rzekomo naduzycie skorzystania przez
OHIM 1z zakresu swobodnego uznania, ktérym ten ostatni dysponuje na mocy art. 76 ust. 2
rozporzadzenia nr 207/2009.

Wobec tego, ze zadna z czesci jedynego zarzutu odwolania nie jest zasadna, odwolanie to podlega
oddaleniu.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postepowania przed Trybunalem, jezeli odwolanie jest bezzasadne,
Trybunal rozstrzyga o kosztach.

Zgodnie z art. 138 § 1 regulaminu postepowania, majacym zastosowanie do postepowania
odwolawczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM wniésl o obcigzenie New Yorker
Jeans kosztami postepowania, a ta ostatnia przegrala sprawe, nalezy obciazy¢ ja kosztami
postepowania.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (czwarta izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG zostaje obciazona kosztami postepowania.

Podpisy
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