DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY PRZECIWKO OHIM — DEFENSE TECHNOLOGY
(FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCJI (druga izba)

z dnia 6 wrzeénia 2006 r.”

W sprawie T-6/05

DEF-TEC Defense Technology GmbH, z siedziba we Frankfurcie nad Menem
(Niemcy), reprezentowana przez adwokata H. Daniela,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Botisa, dzialajacego w charakterze
petnomocnika,

strona pozwana,

w ktorej druga strong w postepowaniu przed Izbg Odwolawczg OHIM, wystepujacg
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

Defense Technology Corporation of America, z siedzibg w Jacksonville, Floryda
(Stany Zjednoczone Ameryki), reprezentowana przez adwokatéw G. Wiirtenbergera
i R Kunzego,

* Jezyk postepowania: angielski.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
8 listopada 2004 r. (sprawa R 493/2002-2), wydana w zwiazku z postgpowaniem
w sprawie sprzeciwu miedzy DEF-TEC Defense Technology GmbH a Defense
Technology Corporation of America,

_ SAD PIERWSZE] INSTANCI]I
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w sktadzie: J. Pirrung, prezes, N.J. Forwood i S. Papasavvas, sedziowie,
sekretarz: K. Pocheé, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skargg ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 12 stycznia 2005 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 18 kwietnia 2005 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge ztozong przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 2 czerwca 2005 1.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 marca 2006 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Ramy prawne

Artykul 8 ust. 3 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z péin. zm.
stanowi, ze w wyniku sprzeciwu wiaéciciela znaku towarowego znaku towarowego
nie rejestruje sig, w przypadku gdy agent lub przedstawiciel wihaciciela znaku
towarowego wystepuje o rejestracje na swojg rzecz bez zgody whasciciela, chyba ze
agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje dziatanie.

Zasady 17, 55, 61, 65, 79 i 96 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia
13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1, zwanego dalej ,rozporza-
dzeniem wykonawczym”) brzmig nastepujaco:

wlasada 17

Jezyki postepowania w sprawie sprzeciwu

L. W przypadku gdy sprzeciw nie zostal wniesiony w jezylu wniosku o rejestracje
wspdlnotowego znaku towarowego, jezeli ten jezyk jest jednym z jezykéw Urzedu,
ani w drugim jezyku wskazanym w momencie dokonania zgloszenia, strona
wnoszaca sprzeciw przedstawia, w terminie jednego miesiaca od daty uplywu
terminu sprzeciwu, tlumaczenie sprzeciwu w jednym z tych jezykdw.
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2. W przypadku gdy dowody na poparcie sprzeciwu zgodnie z zasadg 16 ust. 1 i 2 nie
zostaly przedstawione w jezyku postgpowania w sprawie sprzeciwu, strona wnoszaca
sprzeciw przedstawia tlumaczenie dowodéw w tym jezyku, w terminie jednego
miesiaca od daty uplywu terminu na wniesienie sprzeciwu lub, gdy ma to
zastosowanie, w terminie okre§lonym przez Urzad w zastosowaniu zasady 16 ust. 3.

Zasada 55

Podpis, nazwisko i piecz¢¢

1. Kazda decyzja, powiadomienie lub zawiadomienie Urzedu wskazuje instancje lub
wydzial Urzedu oraz nazwisko lub nazwiska odpowiedzialnych urzednikéw.
Opatrzon[e] [sa] podpisem urzednika lub urzednikéw lub zamiast podpisu pieczecia
Urzedu, wydrukowang lub przylozona.

2. Prezes Urzedu moze jednakze dopuscié uzycie innych érodkéw okreslajacych
instancje lub wydzial Urzedu oraz nazwiska odpowiedzialnych wrzednikéw, lub
uzycie okreélenia innego niz pieczeé, jezeli decyzje, powiadomienia lub zawiado-
mienia przekazywane sa faksem lub innym technicznym $rodkiem komunikacji.

L]
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Zasada 61

Przepisy ogéine dotyczace zawiadomien

1. W postgpowaniu przed Urzedem wszelkie zawiadomienia dokonywane pizez
Urzad majg forme dokumentu oryginalnego, jego kopii uwierzytelnionej przez
[Urzad] lub opatrzonej [jego] pieczecia Iub forme komputerowego wydruku
opatrzonego pieczeciy. Kopie dokumentéw pochodzacych od stron nie wymagajj
takiego uwierzytelnienia.

2. Zawiadomienia dokonuje sie:

a) pocztg zgodnie z zasadg 62;

b) przez dorgczenie do rak whasnych zgodnie z zasady 63;

¢) przez zlozenie w skrytce pocztowej w Urzedzie zgodnie z zasadg 64;

d) pizez przestanie faksem lub innym érodkiem technicznym zgodnie z zasadg 65;

e) przez publiczne zawiadomienie zgodnie z zasada 66.
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Zasada 65

Zawiadomienie faksem lub innym $rodkiem technicznym

1. Zawiadomienie faksem odbywa sig¢ poprzez przekazanie albo oryginalu, albo kopii,
jak przewidziano w zasadzie 61 ust. 1, dokumentu zawiadomienia. Warunki tego
przekazania okre$la Prezes Urzedu.

2. Szczegdly zawiadomienia poprzez inne $rodki komunikacji okresla Prezes Urzedu.

Zasada 79

Powiadamianie w formie pisemnej lub innymi §rodkami

Whnioski o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego oraz pozostale wnioski
przewidziane w rozporzadzeniu, a takze wszystkie inne powiadomienia skierowane
do Urzedu, przekazywane sa w nastepujacy sposéb:

a) poprzez przekazanie Urzedowi podpisanego oryginalu odpowiedniego doku-
mentu droga pocztowa, w drodze doreczenia osobistego lub w kazdy inny
sposéb; zataczniki do dokumentéw dostarczonych nie musza by¢ podpisane;
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b) poprzez przekazanie podpisanego oryginatu faksem zgodnie z zasadg 80;

¢) teleksem lub telegramem zgodnie z zasada 81;

d) poprzez przekazanie treéci powiadomienia érodkami elektronicznymi zgodnie
z zasadg 82.

Zasada 96

Postepowanie pisemne

1. Bez uszczerbku dla art. 115 ust. 4 i 7 rozporzadzenia [nr 40/94] oraz jezeli nie
przewidziano inaczej w niniejszych zasadach, w postepowaniach pisemnych przed
Urzedem kazda strona moze uzywaé jednego z jezykéw Urzedu. Jezeli wybrany jezyk
nie jest jezykiem postgpowania, strona ta musi przedstawi¢ tlumaczenie w tym
jezyku, w terminie jednego miesigca od daty zlozenia oryginalnego dokumentu.
W przypadku gdy zgtaszajacy wspdlnotowy znak towarowy jest jedyna strona
w postepowaniach przed Urzgdem i jezeli jezyk uzywany przy dokonaniu zgloszenia
wspélnotowego znaku towarowego nie jest jednym z jezykéw Urzedu, tlumaczenie
moze by¢ przedstawione w drugim jezyku, ktéry zglaszajacy wskazal w swoim
wniosku.
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2. Jezeli nie przewidziano inaczej w niniejszych zasadach, dokumenty, ktére musza
by¢ uzywane w postgpowaniu przed Urzgdem, moga by¢ przekazywane w jednym
z jezykéw urzedowych Wspdlnoty. W przypadku gdy jezyk tych dokumentow nie
jest jezykiem postepowania, Urzad moze wymagac, zeby tlumaczenie zostalo
przedstawione w tym jezyku lub, wedlug uznania strony postepowania, w jednym
7 jezykéw Urzedu, w wyznaczonym przez Urzad terminie”.

Zgodnie z art. 1 decyzji nr EX-97-1 Prezesa Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 1 kwietnia 1997 r. okreslajacej
forme decyzji, powiadomiei i zawiadomieri OHIM, w przypadku przekazania
decyzji, powiadomienia lub zawiadomienia OHIM za posrednictwem faksu
wskazanie instancji Iub wydzialu OHIM oraz nazwiska lub nazwisk odpowiedzial-
nych wrzednikéw jest wystarczajace, jesli okreflenie instancji lub wydzialu jest
umieszczone na stronie tytulowej i jesli na konicu decyzji, powiadomienia lub
zawiadomienia wskazane jest pelne nazwisko lub nazwiska odpowiedzialnych
urzednikéw. Wskazaniu nazwiska lub nazwisk moze towarzyszy¢ faksymile
odpowiedzialnego urzednika lub urzednikéw.

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 16 wrzeénia 1997 r. na podstawie rozporzadzenia nr 40/94 DEF-TEC
Defense Technology GmbH zlozyla w OHIM zgloszenie wspdlnotowego znaku
towarowego.
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Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest przedstawiony ponizej
graficzny znak towarowy:

TIitsy Hur

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 5, 8 i 13 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadaja dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— spreparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i $rodki sanitarne; substancje
dietetyczne do celéw leczniczych; zywnoéé dla niemowlat; plastry, materialy
opatrunkowe; materialy do plombowania zebéw, wosk dentystyczny; $rodki
odkazajace; $rodki do niszczenia robactwa, érodki grzybobdjcze, $rodki
chwastobéjcze”, nalezace do klasy 5,

— onarzedzia i przyrzady (recznie sterowane); sztuéce; broii reczna; ostrza
(maszynki do golenia)”, nalezace do klasy 8,

— w»amunicja, pociski, broi defensywna na bazie gazu draznigcego, inna bron
ofensywna lub defensywna”, nalezace do klasy 13.
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Zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie
Wipdlnotowych Znakéw Towarowych nr 93/1998 z dnia 7 grudnia 1998 r.

W pazdzierniku 1996 r. Defense Technology Corporation of America, spoika
z siedzibag w Jacksonville, odkupila udzialy w spéice Defense Technology
Corporation of America, ktéra podlega prawu amerykafiskiego stanu Wyoming
(zwanej dalej ,spétka z Wyoming”). Dokonujac tego, interwenient nabyl znak
towarowy FIRST DEFENSE.

W dniu 8 marca 1999 r., na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94, interwenient
whnidst sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

Na poparcie sprzeciwu interwenient powolal sig przede wszystkim na art. 8 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94, stwierdzajac, ze skarzaca jest jego przedstawicielem
w rozumieniu wspomnianego przepisu oraz ze wnioslta ona bez jego zgody
o rejestracje oznaczenia, ktére jest prawie identyczne z serig znakéw towarowych
zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych, ktérych interwenient jest whascicielem.
W niniejszym przypadku interwenient oparl sprzeciw na amerykanskich znakach
towarowych FIRST DEFENSE, ktére sa przedmiotem nastepujacych rejestracji:

— rejestracja nr 1 763 666 z dnia 6 kwietnia 1993 r. dotyczaca stownego znaku
towarowego FIRST DEFENSE dla ,niewybuchowej broni defensywnej na bazie
organicznego gazu draznigcego w postaci aerozolu”, nalezacej do klasy 13,

— rejestracja nr 1 885 967 z dnia 28 marca 1995 r. dotyczaca graficznego znaku
towarowego przedstawiajacego lecacego orfa dla towaréw nalezacych do
klasy 13,
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— rejestracja nr 1 792 165 z dnia 7 wrze$nia 1993 r. dotyczaca graficznego znaku
towarowego DEF-TEC PRODUCTS, umieszczonego w érodku tréjkatne; figury
geometrycznej, dla serii towaréw nalezgcych do klasy 13.

Decyzjg z dnia 21 marca 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw w czeéci,
w ktérej opierat si¢ on na art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 i w konsekwencji
odrzucit zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego dla ,broni recznej”, nalezgcej
do klasy 8, oraz dla ,amunicji, pociskéw, broni defensywnej na bazie gazu
draznigcego, innej broni ofensywnej lub defensywnej”, nalezacych do klasy 13.

W dniu 21 maja 2002 r., na podstawie art. 57-59 rozporzadzenia nr 40/94, skarzaca
wniosta do OHIM odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 8 listopada 2004 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzjqa”) Druga Izba
Odwolawcza oddalila odwotanie i obcigzyla skarzacy kosztami postepowania.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji,
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— obciazenie OHIM kosztami postgpowania.

15 OHIM wnosi do Sadu o:

— odrzucenie skargi o stwierdzenie niewaznoéci w czeéci dotyczacej pierwszego
zarzuty,

— oddalenie skargi w czeéci dotyczacej drugiego zarzutu, jesli zostanie orzeczone,
ze rozstrzygniecie zaskarzonej decyzji nalezy utrzymaé w mocy, opierajac je na
odmiennym rozumowaniy, i w takim przypadku obciazenie skarzgcej kosztami
postepowania,

— positkowo — uwzglednienie skargi wylacznie w oparciu o zarzut drugi
i przekazanie sprawy Izbie Odwolawczej do ponownego rozpoznania oraz
nakazanie kazdej ze stron poniesienia wlasnych kosztow.

16 Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzacej kosztami postgpowania.
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Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty. W pierwszym zarzucie podnosi
ona, ze decyzja Wydzialu Sprzeciwéw, ktéra nie zostala whsciwie podpisana, jest
niewazna. W drugim zarzucie skarzaca utrzymuje, ze zaskarzona decyzja narusza
art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

W' przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na niewaznosci decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze decyzja Wydziatu Sprzeciwéw, ktéra zostata doreczona jej
wylacznie za posrednictwem faksu, jest niewaina. W istocie brakowalo podpiséw
czfonkéw wspomnianego wydzialu odpowiedzialnych za wydanie tej decyzji.
Z zasady 79 lit. a) i b) rozporzadzenia wykonawczego wynika, ze jedng z form
dorgczenia powiadomiern OHIM jest przekazanie faksem podpisanego oryginalu.
Okoliczno$é, ze na twierdzenie to nie powolano si¢ w postgpowaniu przed Izbg
Odwolawczy, nie moze prowadzi¢ do odrzucenia wniosku, ze decyzja Wydziatu
Sprzeciwdw jest niewazna.

OHIM podnosi, ze zarzut ten jest niedopuszczalny, poniewaz skarzaca wnosi do
Sadu o stwierdzenie niewaznoéci decyzji Wydziatu Sprzeciwéw. Ponadto podkreéla
on, Ze skarzaca podnosi ten zarzut po raz pierwszy, nie kwestionujac wezesniej
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waznoéci decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w postepowaniu przed Izba Odwolawcza.
Zalladajac nawet, ze niniejszy zarzut ma na celu wskazanie, ze niewaznos¢
zaskarzonej decyzji winna zostaé stwierdzona z uwagi na to, ze Izba Odwolawcza
zobowigzana byl wskaza¢ z urzedu naruszenie istotnego wymogu proceduralnego,
podwazajacego waznoéé decyzji Wydzialu Sprzeciwéw, argument ten nie jest
zasadny. W istocie OHIM przypomina, ze w niniejszej sprawie powinny znalezé
zastosowanie zasady 55, 61 i 65 rozporzadzenia wykonawczego. Zdaniem OHIM
zasada 55 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego upowaznia Prezesa OHIM do
dopuszczenia uzycia innych form komunikowania decyzji OHIM, przy czym nie
musza one bezwzglednie wymagaé podpisu czlonkéw organu, ktérzy taka decyzje
wydali. W tym zakresie wydano miedzy innymi decyzje nr EX-97-1. A zatem decyzja
OHIM zawierajaca wydrukowane nazwiska czlonkéw Wydziatu Sprzeciwéw, ktdrzy
ja wydali, spetnia wszystkie proceduralne wymogi jej wydania.

Interwenient uwaza, ze niniejszy zarzut jest niedopuszczalny.

Ocena Sadu

— W przedmiocie dopuszczalnoéci

Na podstawie art. 63 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 skarga do sadu wspolnotowego
przystluguje wylacznie na decyzje izb odwolawczych. W konsekwencji nalezy
stwierdzié, ze w ramach takiej skargi dopuszczalne sa jedynie zarzuty skierowane
przeciwko decyzji samej izby odwolawczej [wyrok Sadu z dnia 7 czerwca 2005 .
w sprawie T-303/03 Lidl Stiftung przeciwko OHIM — REWE-Zentral (Salvita),
Zb.Orz. str. 11-1917, pkt 59].
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Jednakze zakres badania, jakie izba odwolawcza zobowiazana jest przeprowadzi¢
w odniesieniu do decyzji bedacej przedmiotem odwolania, nie jest co do zasady
ograniczony wylacznie do zarzutéw podniesionych przez strone, ktéra wniosta
odwolanie. W konsekwencji nawet jedli strona wnoszaca odwotanie nie podniosta
konkretnego zarzutu, izba odwolawcza jest zobowigzana przeprowadzi¢ badanie, czy
w $wietle wszystkich istotnych okolicznosci stanu prawnego i faktycznego decyzja
bedaca przedmiotem odwolania mogla byé zgodnie z prawem wydana [zob.
podobnie wyroki Sadu z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie T-308/01 Henkel
przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. 11-3253, pkt 29, oraz z dnia
1 lutego 2005 r. w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann i Backer
(HOOLIGAN), Zb.Orz. str. 11-287, pkt 18].

W niniejszej sprawie skarigca powoluje sie przed Sadem na niewaznoéé decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw z uwagi na brak podpisu. Przy zaloZeniu, ze naruszenie
znajdujacych zastosowanie wymogéw proceduralnych faktycznie miato miejsce, Izba
Odwotawcza byta zobowigzana do wskazania tego naruszenia z wrzedu, mimo braku
podniesienia tego zarzutu w postepowaniu przed nig.

W konsekwencji przedstawiony przez OHIM i interwenienta zarzut niedopuszczal-
nosci winien zosta¢ odrzucony, poniewaz Sad jest wiadciwy do dokonania oceny, czy
Izba Odwolawcza zaniechala wskazania z urzedu ewentualnego naruszenia istotnego
wymogu proceduralnego, jakim jest brak podpisu na decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

— Co do istoty

Na wstepie nalezy wskazaé, ze rozporzgdzenie wykonawcze zawiera przepisy
proceduralne majace zastosowanie do niniejszej sprawy. Whrew temu, co utrzymuje
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skarzaca, zasada 79 lit. a) i b) rozporzadzenia wykonawczego nie moze mie¢ w tym
przypadku zastosowania, poniewaz dotyczy przekazywania powiadomiert OHIM.
Natomiast zasady 55, 61 i 65 rozporzadzenia wykonawczego dotycza wydawanych
przez OHIM powiadomiedi i w konsekwencji stanowia przepisy znajdujace
zastosowanie w niniejszej sprawie.

7 zasady 55 rozporzadzenia wykonawczego wynika, ze kazda decyzja, powiadomie-
nie lub zawiadomienie OHIM musi wskazywad instancje lub wydzial OHIM oraz
nazwisko lub nazwiska odpowiedzialnych urzednikéw. Ponadto dokumenty te winny
byé opatrzone podpisem wspomnianych urzednikéw lub zamiast podpisu —
wydrukowana Iub przylozona pieczecia OHIM, przy czym Prezes OHIM moze
réwniez dopuscié wiycie innych érodkéw okreslajacych instancjg lub wydzial OHIM,
jezeli decyzje, powiadomienia lub zawiadomienia przekazywane sa faksem lub innym
technicznym $rodkiem komunikacji. Zasada 61 ust. 2 lit. d) rozporzadzenia
wykonawczego uznaje waznoéé doreczenia decyzji za posrednictwem faksu zgodnie
z wytycznymi ustanawianymi przez Prezesa OHIM oraz zgodnie z zasada 65 ust. 1
rozporzadzenia wykonawczego. A zatem zgodnie z art. 1 decyzji nr EX-97-1
wystarczy, by okreélenie instancji lub wydzialu zostalo umieszczone na stronie
tytulowej oraz by na koficu decyzji, powiadomienia lub zawiadomienia zostato
wskazane pelne nazwisko lub nazwiska odpowiedzialnych wzednikéw.

W niniejszej sprawie nalezy wskazaé, ze decyzja Wydzialu Sprzeciwéw z jednej
strony zawiera okreélenie instancji i wydzialu OHIM, ktéry ja wydal, a z drugiej
strony nazwiska odpowiedzialnych urzednikéw. W konsekwencji dorgczenie decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw za posrednictwem faksu bez umieszczenia podpisu jest
zgodne z wymogami ustanowionymi w decyzji nr EX-97-1. Wobec tego zaskarzona
decyzja zostala dorgczona skarzacej we wlasciwy sposéb.

W rezultacie zarzut pierwszy nalezy oddali¢ jako bezzasadny.
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W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 8 ust. 3 rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca zwraca uwage, ze w o$wiadczeniu z dnia 1 czerwca 1996 . R, Oliver, prezes
spotki z Wyoming, udzielit wyraznej i precyzyjnej zgody na wniesienie przez
skarzaca o rejestracje omawianego znaku towarowego. W konsekwencji odkupienie
udzialéw w spélce z Wyoming nie niosto za sobg przeniesienia na interwenienta
jakichkolwiek praw ze znaku towarowego w odniesieniu do znakéw towarowych
okreslonych w oéwiadczeniu z dnia 1 czerwca 1996 r., poniewaz wspomniane prawa
byly przedmiotem zrzeczenia si¢ jeszcze przed zawarciem umowy o odsprzedazy
udzialéw.

Skarzaca podnosi réwniez, ze interwenient w zadnym momencie nie usilowal
zakwestionowa¢ samego faktu udzielenia przez R. Olivera zgody, a ograniczal sig
jedynie do dowiedzenia, iz nie wiedziat on o istnieniu takicj zgody. Ponadto zdaniem
skarzacej nie moze ona ponosi¢ odpowiedzialnosci za okolicznosé, ze R. Oliver nie
poinformowal by¢ moze interwenienta o istnieniu wspomnianego o$wiadczenia
z dnia 1 czerwca 1996 r., poniewaz nie jest ona wlaéciwa, by zweryfikowaé, czy
R. Oliver ujawnit istnienie o$wiadczenia z dnia 1 czerwca 1996 r. W istocie
ewentualny brak informacji dotyczy wylacznie stron umowy o odsprzedazy udzialéw
w spélce z Wyoming, a zatem to one winny dowies¢ wykazania si¢ starannoscia przy
zawarciu wspomnianej umowy.

Ponadto skarzgca zwraca uwageg, ze zaden z przepiséw rozporzadzenia nr 40/94 nie
wskazuje, Ze wazno$¢ wyrazonej zgody jest ograniczona w czasie. W konsekwencji
okoliczno$¢, ze wniosek o rejestracje zostat zlozony dopiero w 1997 1., w zaden
spos6b nie moze wplywac na wainos¢ otrzymanej zgody. Ponadto zdaniem skarzacej
Izba Odwotawcza nie mogla podeprze¢ swojego stanowiska stwierdzeniem, 7e
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nieodplatne przeniesienie praw ze znaku towarowego jest zjawiskiem rzadkim,
poniewas. stwierdzenie to dotyczy rozwazan o charakterze handlowym, ktére nie
nalezg do sfery jej kompetencji. Wreszcie skarzaca przypomina, ze w $wietle art. 8
ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 o$wiadczenie o udzieleniu zgody stanowi
wystarczajace usprawiedliwienie zlozenia wniosku o rejestracje zgloszonego znaku
towarowego.

OHIM podziela punkt widzenia skarzacej, jesli chodzi o o$wiadczenie z dnia
1 czerwca 1996 r., uznajac, ze wspomniane o$wiadczenie zawieralo wyrazng
i precyzyjna zgode dwczesnego whasciciela znaku towarowego na wniesienie przez
skarzaca o rejestracj¢ omawianego znaku towarowego w Europie. Ponadto
zakladajac nawet, ze R. Oliver nie poinformowal interwenienta o istnieniu tego
oéwiadczenia, okolicznoéé ta nie moglaby wplywaé na wazno$é udzielonej zgody.
Izba Odwolawcza doszia do blednych wnioskéw, poniewaz zaskarzona decyzja nie
uznaje waznosci zgody uzyskanej w dniu 1 czerwca 1996 r. Jednakze zdaniem OHIM
sam ten blad nie powinien skutkowaé niewaznoscia zaskarzonej decyzji.

W istocie OHIM stwierdza, e interwenient nie jest zwigzany zgoda udzielong przez
prezesa spolki z Wyoming, W kazdym razie OHIM uwaza, ze kwestia dotyczaca
tego, czy interwenient jest zwiazany zgoda wcze$niejszego whasciciela, jest zalezna
od wyldadni wlagciwych postanowieri umowy oraz poszczegélnych zobowigzad,
ktérych podjely sig strony tej umowy, zwlaszcza w $wietle znajdujacego tutaj
zastosowanie amerykanskiego prawa zobowigzan. Zagadnienie dotyczace obcego
prawa stanowi kwesti¢ prawna, ktérej Izba Odwolawcza nie rozpoznala, dlatego tez
Sad nie moze opiera¢ swych stwierdzeri na okolicznoéciach stanu faktycznego, ktére
nie zostaly poddane ocenie w zaskarzonej decyzji.
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3 Po pierwsze, zakladajac nawet, ze zgoda pozostata w mocy po odkupieniu przez
interwenienta udzialéw w spélce z Wyoming, OHIM uwaza, ze nalezy ustali¢, czy
zgoda winna zosta¢ uznana za odwolang w dniu, w ktérym ustaly stosunki handlowe
migdzy skarzaca a interwenientem. W tym zakresie OHIM podnosi, ze oéwiadczenie
z dnia 1 czerwca 1996 r. stanowi zrzeczenie sig prawa do wniesienia sprzeciwu
wobec wniosku o rejestracje okreélonego znaku towarowego, takiego jak ztozony
przez skarzaca, a nie przeniesienie praw w $cistym znaczeniu. Tego typu zrzeczenie
si¢. moze wynika¢ z jednostronnego o$wiadczenia, ktére wigze jedynie osobe
skladajacg takie o$wiadczenie, nie wywolujac jednak skutkéw inter partes.
W kazdym razie jegli uzna¢, ze ustanie stosunkdw handlowych z przedstawicielem
pozbawia taka zgode racji bytu, to zgoda ta nie mogtla pozosta¢ w mocy po
dokonaniu wspomnianej odsprzedazy udzialéw.

35 Po drugie, zakladajac, ze zgoda wygasta z chwila odkupienia przez interwenienta
udzialéw w spéice z Wyoming, OHIM uwaza, ze w takiej sytuacji nalezatoby ustalié,
czy skarzgca moze powola¢ si¢ na jakakolwiek uzasadniong podstawe kompensujacg
brak zgody. Zdaniem OHIM wydaje sig, ze Izba Odwolawcza przyjela, iz skarzaca
wiedziala lub przynajmniej powinna byla wiedzie¢, ze interwenient nie zostal
poinformowany o istnieniu o§wiadczenia z czerwca 1996 r., przyjmujac, ze ten
ostatni nie jest zobowigzany wykazaé, iz nie byt on zwigzany wspomnianym
o$wiadczeniem. Tak wiec skarzaca byla zobowigzana poinformowaé interwenienta
o istnieniu tego o$wiadczenia lub powiadomi¢ go o zamiarze zlozenia wniosku
o rejestracjg, a zaskarzona decyzja stwierdza jedynie zaistnienie zlej wiary, z jakg
dziatata skarzgca. Jednoczesénie dobrowolnie zachowujac milczenie wobec interwe-
nienta, skarzaca utracita wszelkie podstawy, by twierdzié, ze zlozenie wniosku
zostato dokonane za zgoda wiaéciciela. W kazdym razie zdaniem OHIM wniesiony
przez interwenienta sprzeciw wykazuje, ze w zaden sposéb nie akceptuje on wniosku
o rejestracje zlozonego przez skarzacy.

1% W konsekwencji OHIM stwierdza, ze jezeli Sad orzeknie, iz rozstrzygniecie
zaskarzonej decyzji winno zosta¢ utrzymane w mocy na podstawie odmiennego
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rozumowania, powinien on oddali¢ niniejsza skarge, natomiast w przeciwnym
wypadku powinien on uwzgledni¢ skarge wylacznie w odniesieniu do zarzutu
drugiego, a nastgpnie przekazac sprawg izbom odwolawczym w celu ponownego
rozpoznania,

Interwenient przypomina, ze na skarzacej ciazy obowiazek przedstawienia dowodu
na istnienie wlasciwie udzielonej zgody wiasciciela znaku towarowego. Ponadto
interwenient podnosi, ze Sad nie powinien bra¢ pod uwage o$wiadczenia z dnia
1 czerwca 1996 r., poniewaz jego tlumaczenie na jezyk angielski — jezyk
postepowania przed OHIM — zostalo przedlozone przez skarzaca dopiero
w niniejszym postgpowaniu. Zgodnie z rozporzadzeniem nr 40/94
i rozporzadzeniem wykonawczym, jesli dowdd nie zostal przedlozony w jezyku
postepowania, strona, ktéra si¢ na niego powoluje, musi przedstawi¢ ttumaczenie
w tym jezyku. W kazdym razie, niezaleznie od tego naruszenia rozporzadzenia
nr 40/94, oéwiadczenie z dnia 1 czerwca 1996 r. nie moze dowodzi¢ istnienia
wlaéciwie udzielonej przez R. Olivera zgody, skoro wiadome jest, Ze skarzaca nie jest
w stanie przedstawi¢ jakiegokolwiek dowodu mogacego wykazaé, ze jej wniosek
o rejestracje opieral si¢ na uzasadnionej podstawie.

Ocena Sadu

Nalezy wskaza¢, ze art. 8 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 ma na celu unikanie
naduzywania znaku towarowego przez przedstawiciela wladciciela tego znaku,
poniewaz przedstawiciel moze wykorzystywa¢ wiedze i doéwiadczenie zdobyte
w okresie trwania stosunkéw handlowych laczacych go z wlascicielem,
a w konsekwencji odnosié¢ nieuzasadnione korzyéci z nakladéw i inwestycji
udostgpnionych mu przez wihasciciela znaku towarowego.
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W niniejszej sprawie, poniewaz skarzaca nie zakwestionowala przed Sadem swego
statusu przedstawiciela wiasciciela znaku towarowego, nalezy ustali¢, czy skarzaca
otrzymata zgode wladciciela znaku towarowego na zlozenie spornego wniosku
o rejestracje.

Z uwagi na to, ze chodzi tutaj o istnienie udzielonej przez wiadciciela znaku
towarowego wyrainej, precyzyjnej i bezwarunkowej zgody na zlozenie wniosku
0 rejestracj¢ omawianego znaku towarowego, nalezy przypomnieé, ze Izba
Odwotawcza uznata, iz tego typu zgoda nie moze wynika¢ z o$wiadczenia z dnia
1 czerwca 1996 r.

W swych pismach procesowych OHIM podnosi, ze Izba Odwolawcza blednie
stwierdzila, iz oéwiadczenie z dnia 1 czerwca 1996 r. nie zawieralo wyraznej,
precyzyjnej i bezwarunkowej zgody. W tym zakresie nalezy przypomnieé, ze
w odniesieniu do stanowiska procesowego OHIM Sad orzekt juz w wyroku z dnia
25 pazdziernika 2005 r. w sprawie T-379/03 Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM
(Cloppenburg), Zb.Orz. str. 11-4633, pkt 22, ze OHIM nie moze by¢ za kaidym
razem zobowigzany do obrony wszystkich zaskarzonych decyzji izb czy tez do
zydania bezwzglednie oddalenia wszystkich skierowanych przeciwko takim decy-
zjom skarg [wyrok Sadu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz
przeciwko OHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), Zb.Orz. str. [1-1845, pkt 34].
OHIM nie moze natomiast formutowaé zadann majacych na celu stwierdzenie
niewaznosci lub zmiang decyzji izby odwolawczej w kwestii, ktéra nie zostala
podniesiona w skardze, ani tez przedstawiaé zarzutéw, ktére nie zostaly podniesione
w skardze (zob. podobnie wyrok Trybunalu z dnia 12 pazdziernika 2004 r. w sprawie
C-106/03 P Vedial przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. 1-9573, pkt 34).
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Z powyiszego wynika, ze OHIM moze odstapi¢ od rozumowania przeprowadzonego
przez izbe odwotawcza, podnoszac kwestie prawne réznigce sie od przedstawionych
w zaskarzonej decyzji, pod warunkiem ze wskazywane przez OHIM argumenty nie
stanowia nowych zarzutéw stwierdzenia niewaznosci.

W odniesieniu do argumentu interwenienta, zgodnie z ktérym skoro Izba
Odwotawcza odrzucila z uwagi na brak tlumaczenia dokumenty przedstawione
przez interwenienta, nie powinna byla réwniez uwzglednic o$wiadczenia z dnia
1 czerwea 1996 1., poniewaz nie zostalo ono przetlumaczone na jezyk postepowania,
nalezy wskazaé, ze odrzucenie wspomnianych dokumentéw nastapilo na podstawie
zasady 17 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego. Zasada ta stanowi odstepstwo od
ustanowionego w zasadzie 96 ust. 2 tego rozporzadzenia rezimu jezykowego
znajdujacego ogdlne zastosowanie do przedstawiania dokumentéw w postepowa-
niach przed OHIM, zgodnie z ktérym w przypadku gdy dokumenty te nie zostaly
sporzadzone w jezyku postgpowania, OHIM moze wymaga¢ przedstawienia
tlumaczenia w tym jezyku lub — wedlug uznania strony postepowania —
w jednym z jezykéw OHIM, w wyznaczonym przez niego terminie. Zasada 17
ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego naklada zatem na strone wszczynajaca
postepowanie inter partes dalej idacy obowiazek niz ten cigzacy zwykle na stronach
w postepowaniach przed OHIM. Réznica ta jest uzasadniona koniecznoscia
przestrzegania w pelni zasady kontradyktoryjnoéci oraz réwnosci broni stron
w postepowaniach inter partes [wyrok Sadu z dnia 13 czerwca 2002 1. w sprawie
T-232/00 Chef Revival USA przeciwko OHIM — Massagué Marin (Chef), Rec.
str. 11-2749, pkt 42].

Kwestia zarzadzenia tlumaczenia dodatkowych dokumentéw nalezy zgodnie
2z zasada 96 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego do sfery dyskrecjonalnych
uprawnien OHIM. W niniejszej sprawie skarzaca spetnita wymoég okreslony
w zasadzie 96 ust. 1 rozporzadzenia wylkonawczego, poniewaz wniosta odwolanie
w jezyku niemieckim i zalaczyla do niego angielskie thumaczenie w wyznaczonym
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terminie (pkt 11 i 14 zaskarzonej decyzji). Okolicznosé, ze Izba Odwolawcza nie
uznafa za konieczne uzyskania na podstawie zasady 96 ust. 2 rozporzadzenia
wykonawczego tlumaczenia o$wiadczenia z dnia 1 czerwca 1996 r., tj. dokumentu
zalaczonego do odwolania, nie moze stanowi¢ naruszenia zasady réwnego
traktowania, poniewaz ust. 1 i 2 zasady 96 rozporzadzenia wykonawczego dotycza
sytuacji obiektywnie réznych.

W odniesieniu do tresci oéwiadczenia z dnia 1 czerwca 1996 r. nalezy zauwazy¢, ze
wskazywalo ono, iz spélka z Wyoming wyraznie zrzeka si¢ wszystkich praw
(vexpressly waives all of the rights”) do znaku towarowego objetego rejestracja
w Europie. Poza tym w zalyczniku do oswiadczenia z dnia 1 czerwea 1996 ., ktérego
zalgczenie do uwag zostalo dopuszczone przez Izbe Odwolawczg, jasno wskazano
znaki towarowe, ktérych dotyczylo to oéwiadczenie.

Nalezy réwniez przypomnieé, ze w chwili ztozenia oéwiadczenia z dnia 1 czerwea
1996 r. skarzacg i spétke z Wyoming taczyly rzeczywiste stosunki handlowe, co
stanowi okoliczno$¢, ktéra moze wyjasniac, dlaczego poprzedni whasciciel zdecydo-
wal sig na nicodplatne udzielenie zgody. W kazdym razie okoliczno$¢, ze taka zgoda
moze ewentualnie stanowi¢ rzadko$é, nie moze sama w sobie podwazy¢ waznosci
rzeczywiscie udzielonej zgody, tak jak to przyjeta Izba Odwolawcza.

Jesli chodzi o ewentualny brak powiadomicnia interwenienta przez R. Olivera
0 istnieniu o$wiadczenia z dnia 1 czerwca 1996 ., to nie moze on podwazaé
waznosci zgody otrzymanej w tym dniu.

W konsekwencji otrzymana przez skarzaca w czerweu 1996 r. zgoda winna zostaé¢
uznana za wyrazng, precyzyjng i bezwarunkowa w tym dniu.
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Natomiast w odniesieniu do kwestii, czy zgoda ta pozostawata w mocy w dniu
whiesienia o rejestracjg, tj. w dniu 16 wrzeénia 1997 r., nalezy zauwazy¢, ze zmiana
wladciciela znaku towarowego nastapila w okresie miedzy dniem udzielenia zgody
a dniem zlozenia wniosku o rejestracje omawianego znaku. Nalezy wskaza¢, ze po
dokonaniu blednego stwierdzenia, ze o$wiadczenie z dnia 1 czerwca 1996 r. nie
zawieralo wyraznej, precyzyjnej i bezwarunkowej zgody na zlozenie przez skariaca
wniosku o rejestracje omawianego znaku towarowego, Izba Odwolawcza nie
zajmowala si¢ juz zagadnieniem, czy wspomniana zgoda pozostala w mocy po
odsprzedazy udziatéw spétki z Wyoming. Sad nie moze si¢ zatem wypowiedzie¢
w tym wzgledzie, poniewaz kwestia ta, ktdrej rozstrzygniecie éciéle zalezy od prawa
znajdujacego zastosowane do stosunkéw prawnych i handlowych migdzy stronami,
nie byla rozpatrywana w postepowaniu przed OHIM.

W istocie Izba Odwolawcza powinna byla dokonaé badania w $wietle prawa
znajdujacego zastosowanie do istniejacych migdzy stronami stosunkéw prawnych
i handlowych, czy — a jedli tak, to w jakim zakresie — wspomniane stosunki
rzeczywicie zostaly utrzymane po odsprzedazy udzialéw sp6tki z Wyoming, z takim
skutkiem, ze interwenient wstapit w prawa i ewentualnie obowiazki poprzedniego
wlasciciela znaku towarowego. W tym kontekscie to do poprzedniego wiadciciela
nalezaloby okreélenie w szczegdlnosci, czy zgoda otrzymana przez skarzaca w dniu
1 czerwca 1996 1. pozostala w mocy po odsprzedazy udzialéw w spéice z Wyoming.
W przypadku potwierdzenia zgody Izba Odwolawcza powinna bylaby zbadaé, czy
w dniu zlozenia wniosku o rejestracje omawianego znaku towarowego interwenient
pozostawal zwiazany tg zgoda. Gdyby okazalo sie, ze interwenient nie byl juz
zwigzany wspomniang zgoda, Izba Odwotawcza powinna bylaby oceni¢, czy skarzaca
mogla powola¢ sig na uzasadniong podstawe kompensujaca brak takiej zgody.

Z powyiszego wynika, ze drugi zarzut nalezy uwzgledni¢ w zakresie, w jakim Izba
Odwolawcza blednie nie uwzglednila waznosci zgody udzielonej w dniu 1 czerwca
1996 1., a zatem nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji.
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W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM przegral sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem skarzacej — obcigzyé go, poza wlasnymi kosztami,
kosztami poniesionymi przez skarzacg, z wylaczeniem kosztéw zwigzanych
z interwencja. Poniewaz skarzaca nie zazadala obcigzenia interwenienta kosztami
postepowania, mimo ze mogla tego dokona¢ nawet na rozprawie, ponosi ona koszty
zwigzane z interwencja.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaznoéé decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i WZory)
(OHIM) z dnia 8 listopada 2004 r. (sprawa R 493/2002-2).

2) OHIM pokrywa wiasne koszty oraz koszty poniesione przez skarigcy,
z wylaczeniem kosztéw zwigzanych z interwencjg.
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3) Skarzaca ponosi koszty zwigzane z interwencja.

4) Interwenient pokrywa wlasne koszty.

Pirrung Forwood Papasavvas

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 wrzes$nia 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon J. Pirrung
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