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restrykeyjny. Gdyby Izba Odwolawcza skorzystala ze swych uprawnien dyskrecjonalnych w sposéb prawidlowy, to
uznalaby, ze zgodnie z wyrokiem z dnia 3 pazdziernika 2013 r., Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638), z jej
uprawnien dyskrecjonalnych nalezalo skorzysta¢ w sposob restrykeyjny. W tych okolicznosciach jedynym prawidlowym
skorzystaniem z tych uprawnien dyskrecjonalnych byloby niewziecie pod uwage dokumentéw przedstawionych na
poparcie renomy znaku towarowego. Sad nie uwzglednit faktu, ze Izba Odwolawcza nie okreslita w sposob prawidlowy
zakresu swych uprawnieft dyskrecjonalnych i nie skorzystala z tych uprawnien w tym zakresie, a czyniac to naruszyl art.
76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

2. Naruszenie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009

Wnoszgcy odwolanie podnosi, ze Sad nie dokonat calosciowego poréwnania znakéw towarowych ,KENZO” i ,KENZO
ESTATE”, a tym samym naruszyt art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. Ponadto wnoszacy odwolanie utrzymuje, ze
Sad uwzglednit argumenty dotyczace renomy na podstawie dokumentéw, ktdre, przy prawidlowym zastosowaniu prawa
i przy wlasciwym skorzystaniu z uprawnien dyskrecjonalnych przez Izbe Odwolawcza, nie powinny byly zostaé wzigte
pod uwage. Wnoszacy odwolanie podnosi w dodatku, Ze Sad nie dokonat koniecznej calosciowej oceny, kiedy doszed!
do wniosku, Ze sporny znak towarowy mégt by¢ kojarzony z weze$niejszym znakiem towarowym i czerpaé nienalezng
korzy$¢ z renomy wczesniejszego znaku. Wreszcie wnoszacy odwotanie podnosi, ze Izba Odwotawcza i Sad doszli do
blednego wniosku, ze wnoszacy odwolanie nie wykazal istnienia ,uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009.

(')  Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego, Dz.U. L 78, s. 1.
()  Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujace rozporzadzenie nr 40/94, Dz.U. 1995, L 303, s. 1.
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Zadania wnoszacego odwolanie

— uchylenie wyroku wydanego przez Sad (pierwsza izba) w dniu 2 grudnia 2015 r. w sprawie T-522/13;

— wydanie ostatecznego orzeczenia w przedmiocie sporu;

— obcigzenie Urzedu i Kenzo S.A. kosztami postgpowania, w tym kosztami postgpowania przed Izbg Odwolawcza.
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Zarzuty i gléwne argumenty

1. Naruszenie art. 76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009

Podstawg sprzeciwow wniesionych przez Kenzo S.A. jest art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009 (*). W obydwu
sprawach Izba Odwolawcza wzigla pod uwage dowody, jakie zostaly przedstawione na poparcie argumentéw
dotyczgcych renomy znaku towarowego przez wnoszaca sprzeciw przed Wydzialem Sprzeciwéw w celu wykazania
rzeczywistego uzywania znaku towarowego. Bezsporne jest, ze dokumenty, o ktérych mowa zostaly przedstawione po
uplywie terminu wyznaczonego na wykazanie istnienia, waznosci i zakresu ochrony wcze$niejszego prawa zgodnie
z zasada 19 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego (%). Z zasady 19 ust. 11 2 oraz zasady 20 ust. 1 rozporzadzenia
wykonawczego wynika, ze sprzeciw oparty na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 2072009 nalezy odrzuci¢, jezeli wnoszacy
sprzeciw nie przedstawi dowodu renomy wczesniejszego znaku towarowego przed uplywem terminu wyznaczonego
przez Urzad. Sad dochodzi niemniej jednak do wniosku, ze Izbie Odwolawczej przystugiwaly uprawnienia
dyskrecjonalne w odniesieniu do zadecydowania czy nalezalo wzig¢ pod uwage przedmiotowe dowody na poparcie
renomy znaku towarowego, ze Izba Odwolawcza uznala i skorzystala ze swych uprawnien dyskrecjonalnych oraz ze
prawidlowo uzasadnita swa decyzje o uwzglednieniu tych dowodéw. Wnoszacy odwolanie uwaza natomiast, ze Sad
naruszyl prawo uznajac uprawnienia dyskrecjonalne Izby Odwolawczej i nieprawidtowo zastosowat zasade 19 ust. 11 2
oraz zasade 20 ust 1 rozporzadzenia wykonawczego.

Whnoszacy odwolanie ma $wiadomos¢ tego, ze zdaniem pozostalych stron postgpowania kwestia dopuszczalnosci
wzigcia pod uwage, na poparcie renomy, dokumentéw przedstawionych na poparcie rzeczywistego uzywania jest
regulowana nie przez zasadg 20 ust., 1 lecz przez zasade 50 ust. 1 akapit trzeci rozporzadzenia wykonawczego, ktéra
stanowi szczeg6lng zasade proceduralng stosowang przed izba odwolawcza.

Nawet przy przyjeciu, ze uprawnienia dyskrecjonalne izby odwolawczej nalezy interpretowaé w zgodzie z zasada 50 ust.
1 akapit trzeci rozporzadzenia wykonawczego, Izba Odwolawcza skorzystala w sposob nieprawidlowy z tychze
uprawnien i Sad nieprawidlowo zastosowal art. 76 ust. 2 uznajac ustalenia Izby Odwolawczej w przedmiocie
nierozerwalnego zwigzku migdzy dowodami uzywania a dowodami renomy za wlasciwe skorzystanie z uprawnien
dyskrecjonalnych. W rzeczywistosci Izba Odwotawcza nie okreslita nawet zakresu swych uprawnient dyskrecjonalnych,
a mianowicie poprzez okreSlenie czy z uprawniefi tych nalezaloby w niniejszej sprawie skorzystaé w sposéb
restrykcyjny. Gdyby Izba Odwolawcza skorzystala ze swych uprawnien dyskrecjonalnych w sposéb prawidlowy, to
uznataby, ze zgodnie z wyrokiem z dnia 3 paZzdziernika 2013 r., Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638), z j¢j
uprawnien dyskrecjonalnych nalezato skorzysta¢ w sposob restrykeyjny. W tych okoliczno$ciach jedynym prawidlowym
skorzystaniem z tych uprawnien dyskrecjonalnych byloby niewzigcie pod uwage dokumentéw przedstawionych na
poparcie renomy znaku towarowego. Sad nie uwzglednit faktu, ze Izba Odwolawcza nie okreslita w sposéb prawidlowy
zakresu swych uprawnieri dyskrecjonalnych i nie skorzystata z tych uprawnien w tym zakresie, a czyniac to naruszyl art.
76 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009.

2. Naruszenie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009

Whnoszacy odwolanie podnosi, Ze Sad nie dokonat calo$ciowego poréwnania znakéw towarowych ,KENZO” i ,KENZO
ESTATE”, a tym samym naruszyt art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 207/2009. Ponadto wnoszacy odwolanie utrzymuje, ze
Sad uwzglednit argumenty dotyczace renomy na podstawie dokumentéw, ktére, przy prawidtowym zastosowaniu prawa
i przy wlaSciwym skorzystaniu z uprawnien dyskrecjonalnych przez Izbe Odwolawcza, nie powinny byly zostaé wzigte
pod uwage. Wnoszacy odwolanie podnosi w dodatku, Ze Sad nie dokonat koniecznej calosciowej oceny, kiedy doszed!
do wniosku, ze sporny znak towarowy mégt by¢ kojarzony z wczesniejszym znakiem towarowym i czerpaé nienalezna
korzys¢ z renomy wczesniejszego znaku. Wreszcie wnoszacy odwolanie podnosi, ze Izba Odwolawcza i Sad doszli do
blednego wniosku, ze wnoszacy odwolanie nie wykazal istnienia ,uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 207/2009.

(') Rozporzadzenie Rady z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego, Dz.U. L 78, s. 1.
()  Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujace rozporzadzenie nr 40/94, Dz.U. 1995, L 303, s. 1.



