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W Zbiér Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (czwarta izba)

z dnia 3 pazdziernika 2013 r.*

Odwotanie — Wspdlnotowy znak towarowy — Rozporzadzenie (WE) nr 40/94 — Artykut 74 ust. 2 —
Rozporzadzenie (WE) nr 2868/95 — Zasada 50 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci — Sprzeciw wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego — Istnienie znaku towarowego — Dowody przedstawione na
poparcie sprzeciwu po uplywie terminu wyznaczonego w tym celu — Nieuwzglednienie —
Swobodna ocena przystugujaca izbie odwolawczej — Przepis odmienny — Okolicznosci stojace na
przeszkodzie uwzglednieniu dodatkowych lub uzupetniajacych dowodéw

W sprawie C-120/12 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 28 lutego 2012 r.,

Bernhard Rintisch, zamieszkaly w Bottrop (Niemcy), reprezentowany przez A. Dreyera, Rechtsanwalt,
strona wnoszaca odwolanie,
w ktdrej pozostalymi uczestnikami postepowania sa:

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

strona pozwana w pierwszej instancji,
Bariatrix Europe Inc. SAS, z siedziba w Guilherand-Granges (Francja),
interwenient w pierwszej instancji,
TRYBUNAL (czwarta izba),

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

rzecznik generalny: E. Sharpston,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,

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

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: angielski.

PL
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Wyrok

W swoim odwotaniu B. Rintisch wnosi o uchylenie wyroku Sadu Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia
2011 r. w sprawie T-62/09 Rintisch przeciwko OHIM - Bariatrix Europe (PROTI SNACK) (zwanego
dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), na mocy ktérego Sad oddalil jego skarge o stwierdzenie niewaznosci
decyzji Czwartej Izby Odwotawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 15 grudnia 2008 r. (sprawa R 740/2008-4) (zwanej dalej ,sporna
decyzja”) dotyczacej postepowania w sprawie sprzeciwu miedzy wnoszacym odwolanie a Bariatrix
Europe Inc. SAS.

Ramy prawne

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostalo uchylone i zastapione rozporzadzeniem Rady (WE)
nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspdélnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1),
ktére weszto w zycie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na date zajscia okolicznosci
faktycznych niniejszy spér podlega przepisom rozporzadzenia nr 40/94.

Przepisy wykonawcze do rozporzadzenia nr 40/94 zostaly zawarte w rozporzadzeniu Komisji (WE)
nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. (Dz.U. L 303, s. 1), zmienionym rozporzadzeniem Komisji (WE)
nr 1041/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 172, s. 4) (zwanym dalej ,rozporzadzeniem
wykonawczym”).

Rozporzgdzenie nr 40/94

Artykul 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 usciéla, ze ,Urzad moze nie wzig¢ pod uwage stanu
faktycznego lub dowodéw, ktérych zainteresowane strony nie przedstawily w odpowiednim terminie”.

Rozporzgdzenie wykonawcze
Zasada 19 rozporzadzenia wykonawczego stanowi:

»1. Urzad daje stronie wnoszacej sprzeciw mozliwo$¢ przedstawienia faktéw, dowodéw i argumentéw
na poparcie sprzeciwu lub uzupelnienia faktéw, dowodéw i argumentéw, ktére zostaly juz
przedstawione zgodnie z zasada 15 ust. 3, w okreslonym przez Urzad terminie co najmniej dwéch
miesiecy od dnia uznanego za date wszczecia postepowania w sprawie sprzeciwu zgodnie z zasada
18 ust. 1.

2. W okresie, o ktérym mowa w ust. 1, strona wnoszaca sprzeciw przedkiada ponadto dowdd
istnienia, waznosci i zakresu ochrony jej wcze$niejszego znaku lub wcze$niejszego prawa oraz
dowdd jej uprawnienia do wniesienia tego sprzeciwu. W szczegdlnosci strona wnoszaca sprzeciw
przedstawia nastepujace dowody:

a) jesli sprzeciw opiera sie na znaku towarowym niebedacym wspdélnotowym znakiem

towarowym, dowdd jego zgloszenia lub rejestracji poprzez przedlozenie nastepujacych
dokumentéw:

[...]
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(i) jesli znak towarowy jest zarejestrowany, kopia odpowiedniego $wiadectwa rejestracyjnego
oraz, w odpowiednim przypadku, najnowsze $wiadectwo przedluzenia rejestracji
wskazujace, iz okres ochrony znaku towarowego jest dluzszy niz okres, o ktérym mowa
w ust. 1, wraz ze wszelkim przedluzeniem tego okresu lub réwnowazne dokumenty
wydane przez urzad, ktéry zarejestrowal dany znak towarowy;

3. Informacje i dowody, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, przedstawia si¢ w jezyku postepowania lub
z zalaczonym tlumaczeniem. Tlumaczenie przedkiada si¢ w terminie ustalonym dla skladania
dokumentu oryginalnego.

4. Urzad nie uwzglednia przedlozonych na pi$mie wnioskéw lub dokumentéw lub ich czesci, jesli te
dokumenty lub ich tlumaczenia na jezyk postepowania nie zostaly zlozone w terminie
wyznaczonym przez Urzad”.

Zasada 20 tego rozporzadzenia, zatytulowana ,Rozpatrywanie sprzeciwu”, przewiduje w ust. 1:

sJezeli do uplywu terminu, o ktérym mowa w zasadzie 19 ust. 1, strona wnoszgca sprzeciw nie
przedstawi dowodu na istnienie, wazno$¢ i zakres ochrony jej wczesniejszego znaku lub wczesniejszego
prawa, jak réwniez swojego uprawnienia do wniesienia sprzeciwu, sprzeciw jest odrzucany jako
bezzasadny”.

Zasada 50 wspomnianego rozporzadzenia, zatytulowana ,Rozpatrywanie odwolania”, stanowi w ust. 1:

»Jezeli nie postanowiono inaczej, przepisy odnoszace si¢ do postepowania przed instancja, ktéra wydata
decyzje, od ktdrej wnosi sie odwotanie, stosuje sie mutatis mutandis do postepowania odwotawczego.

[...]

W przypadku gdy odwolanie dotyczy decyzji Wydzialu Sprzeciwdéw, izba ogranicza rozpatrywanie
odwolania do faktéw i dowodéw przedstawionych w terminie ustalonym lub okreslonym przez
Wydzial Sprzeciwéw zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia [nr 40/94] i niniejszych zasad, chyba

ze izba uzna, iz nalezy uwzgledni¢ dodatkowe lub uzupetniajace fakty i dowody zgodnie z art. 74
ust. 2 [wspomnianego] rozporzadzenia”.

Rozporzgdzenie nr 1041/2005
Motyw 7 rozporzadzenia nr 1041/2005 uscisla:
»Przepisy dotyczace procedury sprzeciwu nalezy calkowicie przeformulowa¢, aby uscisli¢c wymagania

dotyczace dopuszczalno$ci, wyraznie okres$li¢ konsekwencje prawne brakéw oraz ulozy¢ postanowienia
w porzadku chronologicznym postepowania”.

Okolicznosci powstania sporu

Okoliczno$ci powstania sporu zostaly przedstawione przez Sad w pkt 1-16 zaskarzonego wyroku
w nastepujacy sposéb:

»1 W dniu 17 marca 2006 r. Bariatrix Europe Inc. SAS dokonala w [OHIM] zgloszenia
wspolnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia [...] nr 40/94 [...].
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Znakiem towarowym, dla ktérego wniesiono o rejestracje, jest oznaczenie stowne PROTI SNACK.

Towary, dla ktérych dokonano zgloszenia, naleza w szczegdlnosci do klas 5, 29 i 32 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéow
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami [...].

W dniu 9 marca 2007 r. [...] B[.] Rintisch [...] wnidst sprzeciw na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94 [...] wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla towaréw, o ktérych mowa
w pkt 3 powyzej.

Sprzeciw zostal w szczegdlno$ci oparty na nastepujacych prawach wczeéniejszych:

— niemieckim stownym znaku towarowym PROTIPLUS, zgloszonym w dniu 4 grudnia 1995 r.
i zarejestrowanym w dniu 20 maja 1996 r. pod numerem 39549559, wskazujacym towary
nalezace do klas 29 i 32;

— niemieckim sfownym znaku towarowym PROTI, zgloszonym w dniu 22 stycznia 1997 r.
i zarejestrowanym w dniu 3 marca 1997 r. pod numerem 39702429, wskazujacym towary
nalezace do klas 29 i 32;

— niemieckim graficznym znaku towarowym [...], zgloszonym w dniu 24 lutego 1996 r.
i zarejestrowanym w dniu 5 marca 1997 r. pod numerem 39608644, wskazujacym towary
nalezace do klas 29 i 32 [...].

W celu udowodnienia istnienia i wazno$ci wcze$niejszych znakéw towarowych wymienionych
w pkt 6 powyzej, [B. Rintisch] zalaczyl do sprzeciwu, po pierwsze, §wiadectwa rejestracyjne
wydane przez Deutsches Patent- und Markenamt (niemiecki urzad ds. patentéw i znakéw
towarowych), odpowiednio, z marca 1996 r., pazdziernika 1996 r. i marca 1997 r., a po drugie,
wyciagi z rejestru on-line Deutsches Patent- und Markenamt z dnia 8 stycznia 2007 r., na ktérych
widnialy w odniesieniu do kazdego z wcze$niejszych znakéw towarowych w rubryce »Letzter
Verfahrensstand« (ostatni etap postepowania) wpis »Marke eingetragen« (znak zarejestrowany),
a w przypadku wczesniejszych znakéw towarowych nr 39549559 i nr 39608644 w rubryce
»Verldangerungsdatum« (data przedluzenia) daty z roku 2006. Tlumaczenie na jezyk postepowania
zostalo przedstawione tylko dla $wiadectw rejestracyjnych kazdego z wcze$niejszych znakow
towarowych.

W dniu 26 kwietnia 2007 r. OHIM powiadomil [B. Rintischa] [...] o dacie wszczecia spornego
etapu postepowania w sprawie sprzeciwu. W powiadomieniu tym OHIM wskazal
[B. Rintischowi], ze konieczne jest przedstawienie $wiadectwa przedluzenia rejestracji
w odniesieniu do znakéw towarowych zarejestrowanych ponad dziesie¢ lat wcze$niej. Ponadto
podnidst, ze istnienie i wazno$¢ wcze$niejszych znakéw towarowych powolanych na poparcie
sprzeciwu powinny zosta¢ wykazane za pomoca oficjalnych dokumentéw przetlumaczonych na
jezyk postepowania. Dla tego celu OHIM wyznaczyl termin na przedstawienie uptywajacy w dniu
27 sierpnia 2007 r. Wreszcie OHIM pouczyt [B. Rintischa], ze w razie nieprzedlozenia
w wymaganym terminie dowodéw dotyczacych istnienia i wazno$ci wczes$niejszych znakéw
towarowych sprzeciw zostanie odrzucony bez rozpatrywania go co do istoty zgodnie z zasada 20
ust. 1 rozporzadzenia [wykonawczego].
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W dniu 25 wrzesnia 2007 r. [B. Rintisch] miedzy innymi przekazal OHIM dla kazdego
z wczesniejszych znakéw towarowych wyciag z rejestru on-line oraz oswiadczenie Deutsches
Patent- und Markenamt wraz z tlumaczeniem tego o$wiadczenia na jezyk postepowania.
Os$wiadczenie wskazywalo, ze prawa do wspomnianych wcze$niejszych znakéw towarowych
zostaly przediuzone przed zlozeniem sprzeciwu, odpowiednio do 2015, 2016 i 2017 r.

W dniu 31 marca 2008 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucit sprzeciw na tej podstawie, ze [B. Rintisch]
nie przedstawil w wyznaczonym terminie dowodu istnienia i waznosci wcze$niejszych znakow
towarowych powotanych na poparcie sprzeciwu. Przede wszystkim Wydzial Sprzeciwéw uznat, ze
cho¢ mozna bylo stwierdzi¢ na podstawie $wiadectw zalaczonych do sprzeciwu z dnia 9 marca
2007 r., iz wczesniejsze znaki towarowe zostaly zarejestrowane, odpowiednio, w 1995, 1996
i 1997 r., nie jest to wystarczajace do ustalenia ich waznosci na dzien 27 sierpnia 2007 r. [...].
Ponadto Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, ze zgodnie z zasada 19 ust. 4 rozporzadzenia
[wykonawczego] wyciagéw z rejestru z dnia 8 stycznia 2007 r. nie mozna bylo uwzgledni¢ w celu
udowodnienia przedluzenia rejestracji wcze$niejszych znakéw towarowych, gdyz nie zostaly one
przetlumaczone na jezyk postepowania. Wreszcie, co sie tyczy dokumentéw przekazanych w dniu
25 wrze$nia 2007 r., Wydzial Sprzeciwéw odméwil ich uwzglednienia na podstawie zasady 20
ust. 1 rozporzadzenia [wykonawczego] ze wzgledu na ich przedstawienie po uplywie terminu.

W dniu 8 maja 2008 r. na podstawie art. 57-62 rozporzadzenia nr 40/94 [...] [B. Rintisch] wniést
odwotanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw do OHIM. W jego ramach [B. Rintisch] zazadal, aby
izba odwotawcza odmoéwila rejestracji zgloszonego znaku towarowego z uwagi na istnienie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad. W tym celu do uzasadnienia odwotania dofaczyt
dokumenty przedstawione Wydzialowi Sprzeciwéw w dniu 25 wrze$nia 2007 r.

[Sporna decyzja] Czwarta Izba Odwolawcza OHIM oddalila odwolanie bez rozpatrywania
sprzeciwu co do istoty. Uznala, ze Wydzial Sprzeciwéw stusznie stwierdzil, iz skarzacy nie
wykazal nalezycie w wyznaczonych terminach istnienia i waznosci wczesniejszych znakéw
towarowych powotanych na poparcie sprzeciwu.

W szczegélnosci Izba Odwotawcza, po pierwsze, stwierdzita, ze Swiadectwa rejestracyjne dofaczone
do sprzeciwu z dnia 9 marca 2007 r. nie sa wystarczajace dla celéw udowodnienia, Ze wcze$niejsze
znaki towarowe byly nadal wazne w dacie wniesienia sprzeciwu. Po drugie, uznala, ze brak
tlumaczenia wyciagdw z rejestru on-line z dnia 8 stycznia 2007 r. stanowi samo w sobie
wystarczajace uzasadnienie odmowy ich uwzglednienia.

Stwierdzita takze, ze dokumentéw przekazanych w dniu 25 wrze$nia 2007 r. nie mozna bylo
uwzgledni¢ na tej podstawie, ze zostaly one przedstawione po dniu 27 sierpnia 2007 r., dacie
uplywu terminu wyznaczonego przez OHIM.

Wreszcie wedlug Izby Odwotawczej ani Wydzial Sprzeciwéw, ani ona sama nie dysponowaly
zakresem swobodnego uznania na podstawie art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 [...]
w przedmiocie uwzgledniania dokumentéw, ktére nie zostaly przedstawione przed uptywem
terminu wyznaczonego przez OHIM, w $wietle zasady 20 ust. 1 rozporzadzenia [wykonawczego],
ktéra w sposéb wyrazny wymaga odrzucenia odwolania w razie przedstawienia dokumentow
dowodowych po uplywie terminu. Izba Odwolawcza dodata, ze w kazdym razie, nawet jesliby
nalezalo uzna¢, ze przystuguja jej uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie przyjecia lub nie
dokumentéw przedstawionych po uplywie terminu przed Wydzialem Sprzeciwdéw, skorzystataby
z nich na niekorzys¢ [B. Rintischa] [...]".
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Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 13 lutego 2009 r. B. Rintisch wnidst skarge majaca na
celu stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji.

Na poparcie tej skargi podniést trzy zarzuty, z ktérych tylko drugi stanowi przedmiot niniejszego
odwotania. Zarzut ten dotyczyl naruszenia przez Izbe Odwotawcza art. 74 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 oraz naduzycia wladzy.

Przypomniawszy w pkt 30 i 31 zaskarzonego wyroku poprzez odniesienie do 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. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze zasadniczo i z zastrzezeniem odmiennych przepiséw mozliwe jest
przedstawienie okolicznos$ci faktycznych i dowodéw przez strony po uplywie termindéw, ktérym
podlega ich przedstawienie zgodnie z przepisami wspomnianego rozporzadzenia, i ze w zaden sposéb
nie zabrania sie OHIM uwzglednienia przywolanych czy przedstawionych w ten sposéb z opdznieniem
okolicznosci faktycznych i dowodéw, Sad oddalit pierwsza cze$¢ zarzutu podniesionego przez
B. Rintischa, orzekajac co do istoty w pkt 32—41 zaskarzonego wyroku, co nastepuje:

»32 [...] [S]tworzona stronom postepowania przed OHIM mozliwos¢ przedstawienia okoliczno$ci
faktycznych i dowodéw po uplywie wyznaczonych do tego terminéw podlega warunkowi, iz nie
istnieje przepis odmienny [...].

33 W niniejszym przypadku Izba Odwolawcza uznala [...], Ze istnieje wyrazny przepis odmienny, na
mocy ktérego zgodnie z orzecznictwem odrzucenie sprzeciwu jest obowiazkowe, a nie po prostu
stanowi opcje podlegajaca swobodnemu uznaniu OHIM. Jej zdaniem zasada 20 ust. 1 rozporzadzenia
[wykonawczego] majgca zastosowanie w postepowaniu przed nig na mocy zasady 50 ust. 1 tegoz
rozporzadzenia stoi na przeszkodzie skorzystaniu z uprawnien dyskrecjonalnych przewidzianych
w art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94.

[...]

36 Z lacznej lektury [zasady 20 ust. 1 i zasady 50 ust. 1 akapity pierwszy i trzeci rozporzadzenia
wykonawczego] wynika, ze w braku odmiennego przepisu izba odwolawcza jest zobowigzana
zastosowac zasade 20 ust. 1 rozporzadzenia [wykonawczego] w ramach postepowania toczacego sie
przed nia i z tego wzgledu uznad, iz przedstawienie dowodéw majacych na celu wykazanie istnienia,
waznos$ci i zakresu ochrony wczesniejszego znaku towarowego po uplywie terminu wyznaczonego
w tym celu przez OHIM skutkuje odrzuceniem sprzeciwu, i nie dysponuje uprawnieniami
dyskrecjonalnymi w tym wzgledzie [...].

37 [Bernhard Rintisch] twierdzi, ze zasada 50 wust. 1 akapit trzeci in fine rozporzadzenia
[wykonawczego], a w szczegélnosci przewidziane tam odestanie do art. 74 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94, odpowiada $cisle przepisowi odmiennemu, ktéry stoi na przeszkodzie w kazdym przypadku
zastosowaniu zasady 20 ust. 1 tegoz rozporzadzenia do postepowan toczacych sie przed Izba
Odwotawcza. Argumentu tego nie mozna jednak uwzglednic.

38 Na wstepie nalezy zaznaczy¢, ze skoro sprzeciw zostal wniesiony w dniu 9 marca 2007 r., wersja
rozporzadzenia [wykonawczego] majaca zastosowanie do niniejszej sprawy jest wersja obowiazujaca po
zmianie wprowadzonej przez rozporzadzenie [...] nr 1041/2005 [...]. W szczegé6lnosci, zgodnie
z motywem 7 tego rozporzadzenia, jednym z celéw tej zmiany jest calkowite przeformulowanie
przepiséw dotyczacych procedury sprzeciwu w celu wyraznego okreslenia m.in. konsekwencji brakéw
prawnych.
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39 Oprécz ryzyka zastosowania rozumowania okreznego dla omawianych przepiséw przyjecie wyktadni
zaproponowanej przez [B. Rintischa] spowodowaloby znaczne ograniczenie zakresu zasady 20 ust. 1
rozporzadzenia [wykonawczego], ze zmianami.

40 Gdyby dowody przedstawiane w celu wykazania istnienia, waznosci i zakresu wczeéniejszego znaku
— ktére zgodnie z nowym brzmieniem zasady 20 ust. 1 rozporzadzenia [wykonawczego], majacym
zastosowanie do niniejszej sprawy, nie moga zosta¢ uwzglednione przez Wydzial Sprzeciwéw, gdy
zostang przedlozone po uplywie terminu — mogly mimo wszystko zosta¢ wziete pod uwage przez Izbe
Odwolawcza z racji przystugujacych jej uprawnien dyskrecjonalnych zgodnie z art. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94, konsekwencja prawna okre$lona wyraznie w rozporzadzeniu nr 1041/2005
dla tego rodzaju braku, a mianowicie odrzucenie sprzeciwu, mogtaby w okreslonych przypadkach nie
mie¢ jakiegokolwiek znaczenia praktycznego.

41 Nalezy zatem stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza nie popelnila bledu, stwierdzajac, ze w niniejszej
sytuacji obowigzywal przepis uniemozliwiajacy uwzglednienie dowodéw, ktére zostaly przedlozone
OHIM przez [B. Rintischa] z opdznieniem, w zwigzku z czym Izba Odwolawcza nie posiadata
uprawnien dyskrecjonalnych zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94”.

Sad odrzucit nastepnie druga czes¢ drugiego zarzutu na nastepujacej podstawie:

,47 [...] [Clo sie tyczy podnoszonego naduzycia wladzy przez Izbe Odwolawczy, nalezy stwierdzi¢, ze
skarga nie spelnia minimalnych wymogéw ustanowionych w art. 21 statutu Trybunatu
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej i w art. 44 § 1 lit. ¢) regulaminu postepowania przed Sadem,
okreslajacych dopuszczalno$¢ zarzutu [...]. W szczegbélno$ci w niniejszym przypadku zarzut
skarzacej, taki jak przedstawiony w skardze, nie zawiera zadnej argumentacji majacej na celu
wykazanie, w jaki sposéb Izba Odwolawcza miala naduzy¢ swojej wladzy. Z tego wzgledu nalezy
uznad ten zarzut za niedopuszczalny”.

Oddaliwszy lub odrzuciwszy takze pozostale zarzuty wysuniete przez B. Rintischa na poparcie jego

skargi, Sad ja w czesci odrzucit, a w czesci oddalil.

Zadania stron przed Trybunalem

W odwotaniu B. Rintisch wnosi do Trybunatu o uchylenie zaskarzonego wyroku i o obciazenie OHIM
kosztami postepowania.

OHIM wnosi o oddalenie odwolania i obciazenie B. Rintischa kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

Na poparcie swojego odwotania wnoszacy je podnosi dwa zarzuty, dotyczace, odpowiednio, naruszenia
art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 oraz naduzycia wladzy przez Izbe Odwolawcza.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 74 ust. 2 rozporzgdzenia nr 40/94

Argumentacja stron

Bernhard Rintisch twierdzi, ze Sad dokonal blednej wykladni art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
oraz zasady 50 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego.

ECLIL:EU:C:2013:638 7
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Podnosi on, ze Sad pominal zasade 50 ust. 1 akapit trzeci tego ostatniego rozporzadzenia, mimo ze
chodzi w tym wypadku o specjalny przepis regulujacy rozpatrywanie odwotan, ktéry wyraznie
przewiduje stosowanie art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 i ktéry przyznaje zatem izbie
odwotawczej uprawnienia dyskrecjonalne w zakresie stwierdzenia, czy nalezy uwzgledni¢ dodatkowe
lub uzupetniajace fakty lub dowody. Ponadto Sad niestusznie pominat rozréznienie pomiedzy nowymi
faktami a opdznionym przedstawieniem dodatkowych lub uzupelniajacych faktéw i dowoddéw
w rozumieniu art. 50 ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia wykonawczego.

OHIM podwaza interpretacje stosownych przepiséw proponowana przez wnoszacego odwolanie.
W jego ocenie Sad prawidlowo zauwazyl, ze zasade 20 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego nalezy
uwazaé za przepis odmienny w rozumieniu ww. wyroku w sprawie OHIM przeciwko Kaul, gdyz
chodzi tu o przepis bezwzglednie wiazacy, ktéry wprowadza termin zawity.

Ocena Trybunalu

Artykut 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze Urzad moze nie bra¢ pod uwage stanu
faktycznego lub dowodéw, ktérych zainteresowane strony nie przedstawily w odpowiednim terminie.

Jak to orzekt Trybunal, z brzmienia tego przepisu wynika, ze co do zasady i z zastrzezeniem
odmiennych przepiséw mozliwe jest przedstawienie okolicznosci faktycznych i dowodéw przez strony
po uplywie terminéw, ktérym podlega ich przedstawienie zgodnie z przepisami rozporzadzenia
nr 40/94, oraz ze w zaden spos6b nie zabrania sie OHIM uwzglednienia powotanych czy
przedstawionych w ten sposéb z opdznieniem okolicznosci faktycznych i dowoddéw (ww. wyrok
w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 42; wyrok z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie C-621/11 P New
Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM, pkt 22).

Stanowiac, iz OHIM ,moze” w takim przypadku nie wzia¢ pod uwage takich dowoddéw, wspomniany
przepis przyznaje w istocie OHIM szeroki zakres uznania w przedmiocie tego, czy uwzglednic
dowody, przy czym ma on obowiazek uzasadnienia swojej decyzji w tej kwestii (ww. wyroki: w sprawie
OHIM przeciwko Kaul, pkt 43; w sprawie New Yorker SHK Jeans przeciwko OHIM, pkt 23).

W zakresie, w jakim zarzut pierwszy wysuniety przez wnoszacego odwolanie dotyczy wylacznie
uprawnien dyskrecjonalnych przystugujacych jego zdaniem Izbie Odwotawczej OHIM, aby ustali¢, czy
istnieje odmienny przepis, ktéry moze wylacza¢ takie uprawnienia, nalezy odnie$¢ sie do zasad
regulujacych postepowanie odwotawcze.

W tym wzgledzie zasada 50 ust. 1 akapit pierwszy rozporzadzenia wykonawczego przewiduje, ze jezeli
nie postanowiono inaczej, przepisy odnoszace si¢ do postepowania przed instancja, ktéra wydata
decyzje, od ktdrej wnosi sie odwotanie, stosuje sie mutatis mutandis do postepowania odwolawczego.

W pkt 36 zaskarzonego wyroku Sad uznal, iz z przepisu tego wynika, ze izba odwolawcza jest
zobowigzana zastosowa¢ zasade 20 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego i z tego wzgledu uzna¢, iz
przedstawienie dowodéw majacych na celu wykazanie istnienia, wazno$ci i zakresu ochrony
wczesniejszego znaku towarowego po uplywie terminu wyznaczonego w tym celu przez OHIM
skutkuje odrzuceniem sprzeciwu, i nie dysponuje uprawnieniami dyskrecjonalnymi w tym wzgledzie.

Tymczasem, czynigc tak, Sad przyjal btedna wyktadnie zasady 50 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego,
ktéra pomija zakres akapitu trzeciego tego przepisu.

O ile bowiem akapit pierwszy wspomnianego przepisu ustanawia zasade stanowiacy, ze przepisy
odnoszace sie do postepowania przed instancja, ktéra wydata decyzje, od ktdérej wnosi sie odwotanie,
stosuje si¢ mutatis mutandis do postepowania odwolawczego, o tyle akapit trzeci tegoz przepisu
stanowi przepis specjalny, wprowadzajacy odstepstwo od tej zasady. Ten przepis specjalny jest
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wlasciwy dla postepowania odwotawczego od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw i okresla regulacje
obowiazujaca przed izba odwolawcza w odniesieniu do faktéw i dowoddéw przedstawionych po
uplywie terminéw ustalonych lub okreslonych w pierwszej instancji.

Zasade 50 ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia wykonawczego nalezy zatem stosowa¢ na tym
szczeg6lnym etapie postepowania odwolawczego od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w miejsce
przepisow odnoszacych si¢ do postepowania przed wspomnianym wydzialem, do ktérych zalicza sie
zasada 20 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego.

Nalezy podkresli¢, ze ten przepis specjalny zostal wprowadzony do rozporzadzenia wykonawczego
podczas jego zmiany przez rozporzadzenie nr 1041/2005, ktére zgodnie ze swoim motywem 7 dazy
w szczegblnosci do wyraznego okreslenia konsekwencji brakéw prawnych majacych miejsce w toku
postepowania w sprawie sprzeciwu. Stwierdzenie to potwierdza, ze konsekwencje przed izba
odwotlawcza zwigzane z przekroczeniem terminéw w postepowaniu dowodowym przed Wydzialem
Sprzeciwéw powinny zostaé¢ okres$lone na podstawie wspomnianego przepisu.

Zgodnie za$ z zasada 50 ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia wykonawczego, w przypadku gdy odwolanie
dotyczy decyzji Wydzialu Sprzeciwdw, izba ogranicza rozpatrywanie odwotania do faktéw i dowodéw
przedstawionych w terminie ustalonym lub okreslonym przez Wydzial Sprzeciwéw, chyba ze uzna
ona, iz nalezy uwzgledni¢ dodatkowe lub uzupelniajace fakty i dowody zgodnie z art. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94.

Rozporzadzenie wykonawcze przewiduje zatem wyraznie, ze izbie odwolawczej przystuguja podczas
rozpatrywania odwolania skierowanego przeciwko decyzji Wydzialu Sprzeciwéw uprawnienia
dyskrecjonalne wynikajace z zasady 50 ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia wykonawczego i z art. 74
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 w przedmiocie tego, czy nalezy uwzgledni¢ dodatkowe lub
uzupetniajace fakty i dowody, ktére nie zostaly przedstawione w terminach ustalonych lub okreslonych
przez Wydzial Sprzeciwow.

W rezultacie, orzekajagc w pkt 41 zaskarzonego wyroku, ze zasada 20 ust. 1 rozporzadzenia
wykonawczego stanowi przepis odmienny uniemozliwiajacy uwzglednienie przez Izbe Odwolawcza
dowodéw, ktére zostaly przedlozone OHIM przez wnoszacego odwolanie z opdznieniem,
i w konsekwencji, ze Izba ta nie posiadala uprawnienn dyskrecjonalnych wynikajacych z art. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94 w przedmiocie uwzglednienia tych dowodéw, Sad naruszyl prawo w swoim
wyroku.

Nalezy jednak przypomnie¢, ze jesli w uzasadnieniu wyroku Sadu dopuszczono si¢ naruszenia prawa
Unii, lecz jego sentencja jest zasadna w $wietle innych wzgledéw prawnych, odwotanie musi zostaé
oddalone (wyroki: z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie C-210/98 P Salzgitter przeciwko Komisji, Rec.
s. 1-5843, pkt 58; z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie C-352/09 P ThyssenKrupp Nirosta przeciwko
Komisji, Zb.Orz. s. I-2359, pkt 136).

Z rozwazan widniejacych w pkt 33 niniejszego wyroku wynika za$, ze uznajac w pkt 35-37 spornej
decyzji, iz zasada 20 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego nie przewiduje, by przystugiwaly jej
uprawnienia dyskrecjonalne w przedmiocie tego, czy nalezy uwzgledni¢ przedstawione po uplywie
terminu dowody istnienia, waznosci i zakresu ochrony wcze$niejszego znaku lub wcze$niejszego znaku
towarowego, Izba Odwotawcza naruszyla prawo.

Jednakze nalezy zauwazy¢, ze Izba Odwolawcza wskazata w pkt 39 spornej decyzji, iz gdyby uznano, ze
przystuguja jej uprawnienia dyskrecjonalne w przedmiocie tego, czy nalezy uwzgledni¢ dokumenty
przedstawione po uplywie terminu, skorzystataby z nich na niekorzy$¢ wnoszacego sprzeciw. Nastepnie
w pkt 40—43 tej decyzji przedstawita powody uzasadniajace ten wniosek.

ECLIL:EU:C:2013:638 9
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Wzgledy te, powolane positkowo przez Izbe Odwotawcza w celu odmowy uwzglednienia dowodéw
przedstawionych przez B. Rintischa po uplywie terminu, moga konwalidowa¢ uchybienie, ktérym
obarczona jest sporna decyzja, tylko wtedy, gdy pozwalaja uzna¢, ze Izba Odwotawcza faktycznie
skorzystala z przystugujacych jej na podstawie art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 uprawnien
dyskrecjonalnych, aby zdecydowaé¢, w sposéb uzasadniony i uwzgledniajacy naleznie wszystkie istotne
okolicznosci, czy nalezalo uwzgledni¢ dowody przedstawione przed nia z opéznieniem dla celéw
wydania wymaganej od niej decyzji (zob. podobnie wyrok z dnia 26 wrzesnia 2013 r. w sprawie
C-610/11 P Centrotherm Systemtechnik przeciwko OHIM i centrotherm Clean Solutions, pkt 110).

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze Trybunal orzekt w szczegdlnosci, iz uwzglednienie przez
OHIM faktéw i dowodéw przedstawionych po uplywie terminu, w sytuacji kiedy ma on orzeka¢
w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu, moze by¢é w szczegélnosci uzasadnione, jesli OHIM
uwaza, ze po pierwsze okolicznosci przedstawione z op6znieniem moga na pierwszy rzut oka posiadac
znaczenie dla wyniku toczacego sie przed nim postgpowania w sprawie sprzeciwu i po drugie stadium
postepowania, w ktérym ma miejsce takie opdznione przedstawienie, i okolicznosci z nim zwigzane nie
stoja na przeszkodzie temu uwzglednieniu (ww. wyroki: w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 44;
a takze w sprawie Centrotherm Systemtechnik przeciwko OHIM i centrotherm Clean Solutions,
pkt 113).

W niniejszym przypadku, skoro B. Rintisch oparl w szczegélnosci swéj sprzeciw na trzech niemieckich
zarejestrowanych znakach towarowych, dowody istnienia, waznoéci i zakresu ochrony tych znakoéw,
ktéore powinien byt przedstawi¢ w toku postepowania w sprawie sprzeciwu, sa wymienione w sposéb
dokladny i wyczerpujacy w zasadzie 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporzadzenia wykonawczego. Bernhard
Rintisch powinien byl zatem wiedzie¢ nawet jeszcze przed zlozeniem sprzeciwu, jakie dokladnie
dokumenty nalezy przedstawi¢ dla jego poparcia. Z tego wzgledu Izba Odwotawcza powinna w tych
okolicznosciach skorzysta¢ ze swoich uprawnien dyskrecjonalnych w sposéb ograniczony i moze
dopusci¢ przedstawienie takich dowodéw z opdznieniem tylko wtedy, gdy okolicznosci z nim zwigzane
moga uzasadnia¢ opdznienie wnoszacego odwolanie w przedlozeniu wymaganego od niego dowodu.

W celu uzasadnienia swojej decyzji Izba Odwolawcza podkreslita za§ w szczegdlnosci, ze B. Rintisch
dysponowal dowodem przedluzenia rejestracji rozpatrywanych znakéw towarowych od dnia 2 grudnia
2005 r. i nie wyjasnil powodu, dla ktérego wstrzymal si¢ z okazaniem tego dokumentu do wrze$nia
2007 r.

Ze spornej decyzji wynika zatem, Ze okolicznosci zwiazane z opdznionym przedstawieniem dowodéw
istnienia, waznosci i zakresu ochrony rozpatrywanych znakéw towarowych nie moga uzasadnia
opdznienia wnoszacego odwolanie w przedlozeniu wymaganego od niego dowodu.

Okoliczno$¢, iz przed uplywem terminu wyznaczonego przez Wydzial Sprzeciwéw B. Rintisch
przedstawil wyciagi z rejestru on-line Deutsches Patent- und Markenamt wzmiankujace
o przedluzeniu rejestracji rozpatrywanych znakéw towarowych w jezyku innym niz jezyk
postepowania, nie moze podwazy¢ tej analizy, jako ze z zasady 19 ust. 4 rozporzadzenia wykonawczego
wynika, ze OHIM nie uwzglednia dokumentéw, jesli te dokumenty lub ich tlumaczenia na jezyk
postepowania nie zostaly zlozone w tym terminie.

Wynika z tego, ze Izba Odwolawcza miala podstawe do odmowy uwzglednienia dowoddéw
przedstawionych przez B. Rintischa po uplywie terminéw wyznaczonych w tym celu przez Wydzial
Sprzeciwéw bez koniecznos$ci odniesienia si¢ do ewentualnego znaczenia tych dowodéw lub ustalenia,
czy stadium postepowania, w ktérym ma miejsce takie opdéznione przedstawienie, stoi na przeszkodzie
temu uwzglednieniu.

Whbrew temu, co twierdzi B. Rintisch, Izba Odwotawcza nie jest bowiem zobowiazana przy korzystaniu

z uprawnien dyskrecjonalnych na mocy art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 do zbadania trzech
kryteriéw wymienionych w pkt 38 niniejszego wyroku, gdy jedno z tych kryteriéw wystarcza do
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ustalenia, Ze nie powinna uwzglednia¢ danych dowoddéw przedstawionych z opdznieniem (zob.
podobnie postanowienie z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie C-193/09 P Kaul przeciwko OHIM,
pkt 38).

W tych okolicznos$ciach naruszenie prawa, okreslone w pkt 33 niniejszego wyroku, ktérym jest
obarczony zaskarzony wyrok, pozostaje bez wplywu na badanie odwotania, jako ze oddalenie pierwszej
czesci zarzutu drugiego dotyczacego naruszenia art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, ktérego Sad
dokonal w pkt 46 tegoz wyroku, jest uzasadnione innymi podstawami prawnymi niz podstawy przyjete
przez Sad i nie moze zatem prowadzi¢ do uchylenia wspomnianego wyroku.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naduzycia wladzy przez Izbe Odwotawczg

Argumentacja stron
Bernhard Rintisch utrzymuje, ze Sad nie wzial pod uwage, ze Izba Odwotawcza naduzyta wladzy.

OHIM twierdzi, ze w odwolaniu nie mozna znalez¢ zadnego argumentu na poparcie zarzutu drugiego.

Ocena Trybunalu

Co sie tyczy zarzutu drugiego, nalezy zauwazy¢, po pierwsze, ze wnoszacy odwolanie ogranicza sie do
ogoblnych twierdzen i nie wskazuje w zaden sposéb punktéw zaskarzonego wyroku, ktéry kwestionuje,
a po drugie, nie wymienia argumentéw prawnych, ktére podnosi na poparcie tego zarzutu.

Zgodnie za$ z utrwalonym orzecznictwem z art. 256 TFUE, art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunatu
oraz art. 112 § 1 lit. c¢) regulaminu postepowania przed Trybunalem, obowigzujacego w chwili
wniesienia odwotania, obecnie art. 168 § 1 lit. d) regulaminu postepowania przed Trybunatem, wynika,
ze odwotanie musi dokladnie wskazywaé zakwestionowane cze$ci wyroku, do ktérego uchylenia
zmierza, oraz zawiera¢ argumenty prawne, ktére w konkretny sposéb uzasadniaja to zadanie, pod
rygorem niedopuszczalnos$ci odwolania lub odnosnego zarzutu (wyroki: z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawach potaczonych C-189/02 P, C-202/02 P, od C-205/02 P do C-208/02 P i C-213/02 P Dansk
Rerindustri i in. przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. 1-5425, pkt 426; a takze z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie C-487/06 P British Aggregates przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-10515, pkt 121).

Zarzut drugi przedstawiony przez B. Rintischa na poparcie jego odwotania nie spetnia tych wymogéw
i w konsekwencji nalezy odrzuci¢ go jako niedopuszczalny.

Jako ze zaden z zarzutéw podniesionych przez wnoszacego odwotanie na jego poparcie nie moze by¢
uwzgledniony, odwolanie to nalezy w czesci odrzuci¢, a w czesci oddalic.

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 tego regulaminu, majacym zastosowanie do
postepowania odwolawczego na podstawie art. 184 § 1 regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz OHIM wnidst o obcigzenie wnoszacego odwolanie kosztami postepowania, a tenze przegral
sprawe, nalezy obciazy¢ go kosztami postepowania.

ECLIL:EU:C:2013:638 11
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Z powyzszych wzgledéw Trybunal (czwarta izba) orzeka, co nastepuje:
1) Odwolanie zostaje w czesci odrzucone, a w czesci oddalone.

2) Bernhard Rintisch zostaje obciazony kosztami postepowania.

Podpisy

12
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