WYROK Z DNIA 20.4.2005 r. — SPRAWA T-318/03

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (druga izba)
z dnia 20 kwietnia 2005 r."

W sprawie T-318/03

Atomic Austria GmbH z siedziba w Altenmarkt (Austria), reprezentowana przez
adwokatéw G. Kucske oraz C. Schumachera,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera oraz B. Miillera,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,
* Jezyk postepowania: niemiecki.
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ATOMIC AUSTRIA PRZECIWKO OHIM — FABRICAS AGRUPADAS DE MUNECAS DE ONIL (ATOMIC BLITZ)

w ktérej druga strong w postgpowaniu brzed Izba Odwotawcza OHIM byta:
Fabricas Agrupadas de Mufiecas de Onil, SA z siedziba w Onil (Hiszpania),

majgcej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
9 lipca 2003 r. (sprawa R 95/2003-2) wydana w postepowaniu w sprawie sprzeciwu
miedzy Atomic Austria GmbH a Fabricas Agrupadas de Muiecas de Onil, SA,

SAD PIERWSZE] INSTANC]I
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i 1. Pelikdnova, sedziowie,
sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 15 wrzeénia
2003 r,, )

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
3 lutego 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 listopada 2004 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 13 listopada 2000 r. hiszpariska spétka Fabricas Agrupadas de Muiiecas de
Onil, SA dokonala zgloszenia wspdélnotowego znaku towarowego w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z péZn. zm.

Zgloszony znak towarowy to oznaczenie stowne ATOMIC BLITZ.

Towary objete zgloszeniem naleza do klasy 28 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego i odpowiadaja nastepujagcemu opisowi: ,gry i zabawki; artykuly
gimnastyczne i sportowe nieujete w innych klasach”.
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Zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych Znakéw Towaro-
wych nr 60/2001 z dnia 9 lipca 2001 r.

W dniu 3 paZdziernika 2001 r. spétka Atomic Austria GmbH (zwana dalej
nskarzgcg”), powolujac sie na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia, wniosta sprzeciw
przeciwko rejestracji. Sprzeciw opieral si¢ na istnieniu pigciu wcze$niejszych znakéw
towarowych zlozonych z oznaczenia ATOMIC (zwanych dalej ,wczeséniejszymi
znakami towarowymi”), ktére byly w Austrii przedmiotem nastgpujacych rejestracii:

— slowny znak towarowy nr 75086, zgloszony w dniu 16 marca 1973 r.
i zarejestrowany w dniu 23 sierpnia 1973 r;

— slowny znak towarowy nr 76640, zgloszony w dniu 8 lutego 1974 r.
i zarejestrowany w dniu 15 marca 1974 r;

— stowny znak towarowy nr 85558, zgloszony w dniu 2 marca 1977 r.
i zarejestrowany w dniu 16 maja 1977 r.;

— slowny znak towarowy nr 97370, zgloszony w dniu 27 marca 1981 r.
i zarejestrowany w dniu 22 lipca 1981 r.;

— slowny znak towarowy nr 106849, zgloszony w dniu 28 czerwca 1984 r.
i zarejestrowany w dniu 10 wrze$nia 1984 r.
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Do sprzeciwu dolaczono dla kazdego wczes$niejszego znaku towarowego wyciag
z austriackiego rejestru znak6w towarowych wraz z thumaczeniem na jezyk angielski,
a takze zaswiadczenie sporzadzone przez rzecznika patentowego reprezentujacego
skarzaca przed OHIM, potwierdzajace, ze ,[...] pie¢ rejestracji, dokonanych
odpowiednio dla wszystkich towaréw wskazanych w wyciagach i w moim tluma-
czeniu, jest w pelni obowigzujacych”. Wyciagi te nosity date 19 kwietnia 1999 r.

Pismem z dnia 23 listopada 2001 r. Wydzial Sprzeciwé6w OHIM poinformowal
skarzaca o tym, ze zglaszajaca zostala zawiadomiona o jej sprzeciwie, a takze
wyznaczyl jej czteromiesigczny termin, konczacy si¢ w dniu 23 marca 2002 r., na
przedstawienie wszelkich uzupetniajacych faktéw, dowoddéw i argumentéw, ktére
uwazala ona za konieczne do poparcia swojego sprzeciwu.

Do tego pisma zalaczono note wyjaséniajaca dotyczaca dowodéw wymaganych na
poparcie sprzeciwu (zwang dalej ,nota wyjasniajacg”). Ani pismo, ani tez nota
wyjasniajaca nie zawieraly wyraZznego wezwania do przedlozenia $ci$le okre§lonych
brakujacych dokumentéw.

Skarzaca nie przedstawila w wyznaczonym jej terminie zadnego dodatkowego
dokumentu dowodowego na poparcie swojego sprzeciwu.

Decyzja z dnia 9 grudnia 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM odrzucil sprzeciw
w calosci na tej podstawie, ze skarzaca nie przedstawila w wyznaczonym terminie
dowodéw przedluzenia rejestracji wcze$niejszych znakéw towarowych, nie udo-
wadniajac tym samym ich obowigzujacej mocy prawne;j.
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W dniu 17 stycznia 2003 r. skarzgca wniosta odwolanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwéw OHIM. Skarzaca podniosta, ze Wydzial Sprzeciwéw nie wzial pod
uwage zas$wiadczenia rzecznika patentowego, ze przedstawione kopie wyciagéw nie
zawieraly wskazéwek, ktére by sugerowaly, iz przedmiotowe rejestracje wygasly,
oraz to, ze Wydzial Sprzeciwéw powinien byl wyraznie wezwa¢ ja do przediozenia
brakujacych dowodéw.

Decyzjg z dnia 9 lipca 2003 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzjg”) Druga Izba
Odwotawcza OHIM odrzucita odwotanie od decyzji Wydziatu Sprzeciwéw.

Izba Odwolawcza zwrdcila uwage na to, ze nota wyjasniajaca zalaczona do pisma
z dnia 23 listopada 2001 r. w spos6éb jasny i jednoznaczny wskazywala, ze
przediuzenie rejestracji powinno zosta¢ wykazane za pomocy $wiadectwa przed-
luzenia lub za pomoca jakiegokolwiek innego réwnowaznego dowodu. Stwierdzila,
ze zaswiadczenie sporzadzone przez rzecznika patentowego reprezentujacego
skarzaca przed OHIM, potwierdzajace waznos$¢ wczeéniejszych znakéw towarowych
nie moze zosta¢ uznane za dowdd réwnowazny z urzedowym $wiadectwem
przedluzenia. Wreszcie zaznaczyla, ze okoliczno§é, iz nota wyjaéniajaca zostala
zalaczona do pisma z dnia 23 listopada 2001 r., pozwala na odréznienie niniejszej
sprawy od innych spraw, w ktérych zapadly powolane przez skarzaca decyzje Izby
Odwotawczej stwierdzajace, ze Wydzial Sprzeciwéw powinien byl skierowaé
dodatkowe wezwanie.

Przebieg postepowania

W piSmie z dnia 27 paZdziernika 2004 r. OHIM zglosil pewne uwagi do
sprawozdania na rozprawe.
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15 W dniu 16 listopada 2004 r., po przeprowadzeniu rozprawy, Sad wezwat strony do
przedstawienia mu przepiséw prawnych regulujacych okres ochrony znakéw
towarowych w prawie austriackim. Skarzaca i OHIM odpowiedzialy na to wezwanie
pismami odpowiednio z dnia 25 listopada 2004 r. i 29 listopada 2004 r.

16 Po otrzymaniu odpowiedzi stron, w dniu 10 grudnia 2004 r. procedura ustna zostata
zamknieta.

Zadania stron

17 Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

18 OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

Na poparcie swojej skargi skarzaca podnosi trzy zarzuty, oparte odpowiednio na
tym, ze Izba Odwolawcza nie ocenifa negatywnie okolicznoéci nieuwzglednienia
dowodéw przedstawionych przez skarzacy, ewentualnie na tym, iz Izba Odwolawcza
nie dostrzeglta uchybienia proceduralnego polegajacego na tym, ze Wydziat
Sprzeciwéw nie zwrécil uwagi skarzacej na brak okres$lonych dokumentéw, oraz
ewentualnie na tym, ze Izba Odwolawcza nie uznala, iz Wydzial Sprzeciwéw
naruszyl zasadg ochrony uzasadnionych oczekiwan, nie informujac o zmianie swojej
dotychczasowej praktyki.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na nieuwzglednieniu przez Wydziat
Sprzeciwow przedstawionych dowoddéw

Pierwszy zarzut dzieli sic na dwie cze$ci. W ramach pierwszej czesci zarzutu
skarzgca podnosi, ze przedstawione przez nig wyciagi z austriackiego rejestru
znakéw towarowych stanowia wystarczajagcy dowéd waznosci wczesniejszych
znakéw towarowych. W ramach drugiej czeéci zarzutu skarzaca dodatkowo zwraca
uwage na to, ze taki dowéd zostal przez nia dostarczony w postaci zaswiadczenia
sporzadzonego przez rzecznika patentowego.

Nalezy zaczaé¢ od rozpatrzenia pierwszej czeéci tego zarzutu.
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Argumenty stron

Skarzaca podnosi, iz dokumenty dolaczone do sprzeciwu z dnia 3 pazdziernika
2001 r. byly kompletne. Jej zdaniem zostal dostarczony dowéd wymagany przez
zasade 16 ust. 2 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wsp6lnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 303, str. 1), poniewaz urzedowe wyciagi z rejestru dotyczace
wczedniejszych znakéw towarowych pozwalaly na stwierdzenie, ze przedmiotowe
znaki sa nadal wazne. Skarzaca twierdzi bowiem, ze gdyby w chwili sporzadzania
wyciagéw ochrona znakéw towarowych na przyktad wygasta, to Osterreichisches
Patentamt (austriacki urzad patentowy) opatrzylby te wyciagi odpowiednia
wzmianka. Z uwagi na fakt, Ze przedstawione przez skarzaca wyciagi dotyczace
wczesniejszych znakéw towarowych nie zawieraja takich wzmianek, Wydzial
Sprzeciwéw nie mial zadnego powodu, by sadzi¢, Ze rejestracja przestala
obowiazywac.

Nastepnie skarzaca podnosi, ze w okresie miedzy data sporzgdzenia wyciagéw
z rejestru i data zlozenia sprzeciwu nie bylo konieczne jakiekolwiek przedtuzenie dla
wczesniejszych znakéw towarowych, z wyjatkiem znaku towarowego nr 97 370.
Dlatego tez zdaniem skarzacej nie bylo potrzeby przedstawienia $wiadectwa
przedluzenia lub innego réwnowaznego dowodu w rozumieniu noty wyjasniajacej.

Na rozprawie skarzaca zwrécila uwage na to, ze okres ochrony znaku towarowego,
jaki moze wynika¢ z dokumentu urzedowego, nie gwarantuje tego, ze znak jest
chroniony dokladnie w tym okresie. Po pierwsze, ochrona moze zosta¢ przedtuzona;
w istocie w Austrii przedluzenie moze nastapi¢ w terminie nieprzekraczajacym
sze$ciu miesiecy od chwili wygasnigcia okresu ochrony. Po drugie, znak towarowy
moze zosta¢ uniewainiony orzeczeniem sgdowym jeszcze przed uplywem tego
okresu lub wlasciciel moze zrzec si¢ swojego znaku towarowego. Skarzgca wnioskuje
z tego, ze skoro samo wskazanie okresu ochrony nie gwarantuje, ze znak towarowy
w rzeczywistoéci bedzie chroniony do wskazanej daty, to w zwigzku z tym okres
ochrony nie ma poréwnywalnego znaczenia ze znaczeniem innych cech charakte-
rystycznych znaku, takich jak lista objetych nim towaréw i ustug.
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Ponadto skarzaca o$§wiadczyla podczas rozprawy, ze Osterreichisches Patentamt nie
wydaje szczegélnych swiadectw dotyczacych przedtuzenia znaku. W takiej sytuacji
skarzaca zdecydowala si¢ udowodni¢ wazno$¢ znakéw za pomoca wyciagéw
z rejestru.

OHIM przypomina, Ze to na stronie wnoszacej sprzeciw spoczywa ciezar dowodu
istnienia wczesniejszego prawa, na ktérym opiera si¢ sprzeciw. Dowéd istnienia
wczesniejszego znaku towarowego obejmuje takze dowdd jego ewentualnego
przedluzenia. Mianowicie wobec braku przedluzenia znak towarowy traci swoja
wazno$¢ i nie moze juz stanowi¢ przeszkody do zarejestrowania nowych znakéw.

Zdaniem OHIM dolaczone do sprzeciwu wyciagi z rejestru Osterreichisches
Patentamt dotyczace wcze$niejszych znakéw towarowych skarzacej nie pozwalaja
na okreslenie daty wygasnigcia wczesniejszych znakéw towarowych, ktéra stanowi
istotny element prawa przyznanego przez znak towarowy. Wobec braku szczegé-
lowych wyjasnieni dotyczacych okresu ochrony wezesniejszych znakéw towarowych
OHIM przyjal, iz wynosi on 10 lat. A zatem dla wszystkich wczesniejszych znakow
towarowych zarejestrowanych w latach 1973-1984 okres ten juz uplynat.

OHIM, opowiadajgc si¢ za zastosowaniem mutatis mutandis zasad ustanowionych
w postanowieniu Sadu z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie T-235/02 Strongline
przeciwko OHIM — Scala (SCALA), Rec. str. I1-4903, zwraca réwniez uwage na to,
ze okoliczno$c, iz data wygasniecia okresu ochrony nie wynika z wyciagéw z rejestru,
uniemozliwia drugiej stronie postepowanie w sprawie sprzeciwu i Izbie Odwota-
wczej zbadanie z wystarczajagca pewnoscig statusu prawnego i prawa wlasnosci
weze$niejszych znakéw towarowych. W zwigzku z tym, wedtug OHIM, przedsta-
wione wyciggi nie nadaja si¢ do tego, by sluzy¢ jako jedyny dowdd istnienia
wczesniejszych znakéw towarowych.
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Podczas rozprawy OHIM dodal, ze przedstawione przez skarzaca wyciagi byly zbyt
stare w chwili, gdy zostaly mu przedstawione. Ponadto zwrécil uwage na to, ze
nawet jezeli skarzaca nie miata mozliwosci przedstawienia urzedowego $wiadectwa
przedluzenia, to mogla ona przeciez udowodni¢ przedluzenie wczeéniejszych
znakéw towarowych poprzez przedlozenie cytatéw z prawa austriackiego regulu-
jacego okres ochrony znakéw towarowych lub pism przewodnich zataczonych przez
Osterreichisches Patentamt do $wiadectw rejestracji.

Poza tym OHIM podnosi pewne argumenty, ktére mogtyby poprze¢ pierwsza czgsc
niniejszego zarzutu, a w zwigzku z tym takze skarge o stwierdzenie niewainosci
zaskarzonej decyzji.

Ocena Sadu

Tytulem wstepu Sad przypomina, ze jak wynika z pigtego motywu rozporzadzenia
nr 40/94, prawo wspdlnotowe dotyczace znakéw towarowych nie zastgpuje
ustawodawstw panstw czlonkowskich w zakresie znakéw towarowych. Ustanowiony
tym rozporzadzeniem system zaklada, ze OHIM bierze pod uwage istnienie
wczesniejszych krajowych znakéw towarowych lub praw.

W zwigzku z tym art. 8 ust. 1 w zwiagzku z art. 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) oraz pkt iii) tego
rozporzadzenia stanowi, ze wlasciciel wczesniejszego krajowego lub migdzynarodo-
wego znaku towarowego obowigzujacego w panstwie czlonkowskim moze na
warunkach okre§lonych w tym przepisie sprzeciwi¢ si¢ rejestracji wspélnotowego
znaku towarowego.
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Tak jak to wynika w szczegdlnosci z art. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94,
w postgpowaniu dotyczacym wzglednej podstawy odmowy rejestracji to na stronie,
ktéra wnosi sprzeciw wobec rejestracji wspélnotowego znaku towarowego w oparciu
o wczesniejszy krajowy znak towarowy, spoczywa wykazanie istnienia oraz, w danym
przypadku, zakresu ochrony tego znaku.

Natomiast do OHIM nalezy zbadanie w ramach postepowania w sprawie sprzeciwuy,
czy s3 spelnione przestanki zastosowania powolanej podstawy odmowy rejestracji.
W tym zakresie jest on zobowigzany do .zbadania prawdziwosci przytoczonych
faktéw i mocy dowodowej przedstawionych przez strony dowodéw.

OHIM moze zosta¢ wezwany do wzigcia pod uwage w szczegdlnosci prawa
krajowego panstwa czlonkowskiego, w ktérym wczeéniejszy znak towarowy, na
ktérym opiera sie sprzeciw, korzysta z ochrony. W takim przypadku powinien on
z urzgdu zasiggna¢ informacji za pomocg $rodkéw, ktére w tym przypadku uzna za
stosowne, o prawie krajowym danego paristwa czlonkowskiego, jezeli takie
informacje s3 niezbedne do oceny przestanek zastosowania rozpatrywanej podstawy
odmowy rejestracji, a zwlaszcza prawdziwoéci powolanych faktéw lub mocy
dowodowej przedstawionych dowodéw. W istocie ograniczenie podstawy faktycznej
badania przeprowadzanego przez OHIM nie wylacza tego, aby wziat on pod uwage
— poza faktami wyraZnie przedstawionymi przez strony w trakcie postepowania
w sprawie sprzeciwu — fakty notoryjne, to znaczy fakty, ktére moga by¢
powszechnie znane albo ktére wynikaja z powszechnie dostepnych zZrédel [wyrok
Sadu z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko
OHIM - DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. str. 11-1739, pkt 29, odwolanie nie
dotyczylo tego punktu].

OHIM, jezeli uzna to za stosowne, moze réwniez wezwaé strony do dostarczenia mu
wskazéwek co do okre§lonych kwestii danego prawa krajowego. Natomiast
zainteresowana strona nie jest zobowigzana do przedstawienia ze swojej wlasnej
inicjatywy ogélnych informacji dotyczacych prawa wlasnosci intelektualnej obowig-
zujacego w danym parstwie czlonkowskim.
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Badanie stanu faktycznego i dowodéw przedstawionych OHIM powinno byé
przeprowadzone z poszanowaniem prawa do obrony stron w postepowaniu
w sprawie sprzeciwu oraz prawa do slusznego procesu. A zatem jezeli zglaszajacy
wspodlnotowy znak towarowy ma watpliwosci dotyczace mocy dowodowej dowodéw
przedstawionych przez strong wnoszaca sprzeciw w celu wykazania istnienia
powolanego wczesniejszego prawa albo nawet zakresu tego prawa moze je wyrazi¢
podczas postepowania przed OHIM, ktéry powinien wéwczas starannie rozpatrzyé¢
takie uwagi.

OHIM nie moze jednak uwolni¢ si¢ od obowiazku dokonania kompleksowej oceny
przedstawionych faktéw i dowodéw, powolujac sie na to, ze to do strony wnoszacej
sprzeciw nalezy przedstawienie mu z jej wlasnej inicjatywy popierajacych dowodéw
w postaci szczegélowych informacji dotyczacych prawa panstwa czlonkowskiego,
w ktérym chroniony jest wczeéniejszy znak towarowy, na ktérym zostal oparty
sprzeciw.

Ponadto nalezy zauwazy¢, ze ani rozporzadzenie nr 40/94, ani tez rozporzadzenie
nr 2868/95 nie okresla obowiazkowej formy dowodu, ktéry powinien zostaé
dostarczony przez stron¢ wnoszaca sprzeciw celem udowodnienia istnienia jej
wczesniejszego prawa. Rozporzadzenie nr 2868/95 ogranicza si¢ do stwierdzenia
w zasadzie 16 ust. 2, ze ,jezeli sprzeciw opiera si¢ na wczesniejszym znaku
towarowym, ktéry nie jest wspolnotowym znakiem towarowym, do sprzeciwu
dolacza si¢ w szczegdlnosci dowody rejestracji lub zgloszenia tego wczeéniejszego
znaku, takie jak $wiadectwo rejestracji”. Ponadto art. 76 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 dotyczacy postgepowania dowodowego przed OHIM przewiduje jedynie
niewyczerpujaca liste mozliwych §rodkéw (,[...] $rodki udostepniania i pozyskiwania
dowoddéw obejmuja [moga by¢ podjete w szczegélnosci nastepujace $rodki
dowodowe] [...]").

Z powyizszego wynika, ze po pierwsze, stronie wnoszacej sprzeciw przystuguje wolny
wybér, ktéry z dowodéw uzna za stosowny przedstawi¢ OHIM na poparcie swojego
sprzeciwu, oraz, po drugie, ze OHIM jest zobowiazany do zbadania wszystkich
przedstawionych mu okolicznosci, aby méc stwierdzi¢, czy w rzeczywistosci
stanowia one dowdd rejestracji lub zgloszenia wczeéniejszego znaku towarowego,
przy czym nie moze on od razu odrzuci¢ danego rodzaju dowodu jako
niedopuszczalnego z powodu jego formy.
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Taki wniosek potwierdzaja takze istniejace réznice w praktykach administracyjnych
panstw czlonkowskich. W rzeczywistosci bowiem gdyby przyjaé, ze OHIM moze
ustanawia¢ warunki dotyczace formy dowoddw, ktére nalezy przedstawi¢, okazatoby
si¢, ze w pewnych wypadkach przedstawienie takich dokumentéw statoby sie dla
stron niemozliwe. Tak moglo by¢ w niniejszej sprawie, zwazywszy na to, ze skarzaca
utrzymuje — czemu OHIM nie zaprzeczyl — ze Osterreichisches Patentamt nie
wydaje dokumentéw urzedowych potwierdzajacych przedituzenie znaku towaro-
wego, w zwigzku z czym nie byla ona w stanie przedstawi¢ takiego dokumentu.

W niniejszej sprawie skarzaca przedstawila wyciagi sporzadzone przez Osterreichi-
sches Patentamt w dniu 19 kwietnia 1999 r. Na pigciu wyciagach, z ktérych kazdy
odpowiada jednemu wczeéniejszemu znakowi towarowemu, rubryka ,wygast dnia”
nie zawiera Zadnej wzmianki. A zatem dokumenty te potwierdzaja wazno$é
wcze$niejszych znakéw towarowych w dniu sporzadzenia wyciggéw, tj. 19 kwietnia
1999 r. Z wyciagéw wynika ponadto, ze wczesniejsze znaki towarowe zostaly
zarejestrowane odpowiednio w dniu: 23 sierpnia 1973 r. (znak towarowy nr 75 086),
15marca 1974 r. (znak towarowy nr 76640), 16 maja 1977 r. (znak towarowy
nr 85 558), 22 lipca 1981 r. (znak towarowy nr 97 370) oraz 10 wrzeénia 1984 r. (znak
towarowy nr 106 849).

Wobec braku szczegélnych wskazéwek ze strony skarzacej Izba Odwotawcza
zalozyla, ze okres ochrony znakéw towarowych wynosi wedlug prawa austriackiego
dziesi¢¢ lat od zarejestrowania. Nawet jesli nie ulega watpliwoéci, ze domniemanie
OHIM jest stuszne, tak jak to wynika z przepiséw prawa krajowego przedstawionych
przez strony w odpowiedzi na wezwanie Sadu, nalezy zauwazyé¢ w tej kwestii, ze
OHIM, jako organizacja wspdlnotowa wyspecjalizowana w dziedzinie wiasnosci
intelektualnej, dysponujaca w zwiazku z tym wysokim stopniem bieglosci w tej
materii, nie powinien poprzestawaé tylko na samym domniemaniu w zakresie
istotnych faktéw dotyczacych ochrony wczeéniejszych znakéw towarowych.
W rzeczywistosci, po pierwsze, Izba Odwotawcza postgpita w sposéb niekonsek-
wentny, opierajac si¢ z jednej strony na domniemanym dziesigcioletnim okresie
ochrony austriackiego znaku towarowego, i z drugiej strony odmawiajac zastoso-
wania tego domniemania w calo$ci do dlugoséci okresu ochrony podczas
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dokonywania oceny donioslo$ci wyciagéw z rejestru przedstawionych przez
skarzacg. Po drugie, z wyzej powolanych pkt 31-41 wynika, ze Izba Odwotawcza
powinna zbadaé okres ochrony znakéw towarowych w Austrii wedlug prawa tego
paristwa.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Markenschutzgesetz (ustawa o ochronie znakéw
towarowych) z 1970 r. okres ochrony austriackiego znaku towarowego wygasa po
uplywie dziesieciu lat liczonych od korica miesigca, w ktérym zarejestrowano znak
towarowy. Okres ten mozna przedluzyé. W przypadku przedluzenia nowy okres
ochrony, wynoszacy réwniez dziesigé lat, rozpoczyna swoéj bieg nastepnego dnia po
dniu wygaéniecia wcze$niejszego okresu, i to niezaleznie od rzeczywistej daty
przedluzenia.

Z powyiszego wynika, ze dla zachowania ochrony kazdy z wczeéniejszych znakéw
towarowych musial by¢ przedluzany co dziesie¢ lat. Okolicznoéé, ze wszystkie
wczedniejsze znaki towarowe byly wazne w dniu 19 kwietnia 1999 r., co zostalo
wykazane w pkt 42 powyzej, oznacza, ze wszystkie przedluzenia, ktére powinny mieé¢
miejsce odpowiednio w 1991 r. (znak towarowy nr 97370), w 1993 r. (znak
towarowy nr 75086), w 1994 r. (znak towarowy nr 76640 i znak towarowy
nr 106 849) oraz w 1997 r. (znak towarowy nr 85 558), rzeczywiscie mialy miejsce.
A zatem okolicznoé¢ ta oznacza réwniez i to, ze okres ochrony zostal przedtuzony
do dnia 31 sierpnia 2003 r. dla znaku towarowego nr 75086, do dnia 31 marca
2004 r. dla znaku towarowego nr 76640, do dnia 31 maja 2007 r. dla znaku
towarowego nr 85 558, do dnia 31 lipca 2001 r. dla znaku towarowego nr 97 370 oraz
do dnia 30 wrze$nia 2004 r. dla znaku towarowego nr 106 849.

W ten sposob, wbrew twierdzeniom OHIM, przedstawione przez skarzaca wyciagi
umozliwialy okreélenie terminu wyga$nigcia ochrony wcze$niejszych znakéw
towarowych i w dodatku .pozwalaly réwniez wywnioskowal, ze cztery z pieciu
wczesniejszych znakéw towarowych (z wyjatkiem znaku towarowego nr 97 370) byly
wazne w chwili podjecia decyzji przez Izbe Odwolawczg, tj. w dniu 9 lipca 2003 r.
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Okoliczno$¢, ze w chwili przedstawienia OHIM wyciagi liczyly wiecej niz
29 miesigcy, nie jest w stanie podwazyé tego wniosku. Wprawdzie byloby lepiej,
gdyby skarzaca przedstawila bardziej aktualne wyciagi, niemniej jednak ocena
wyrazona w pkt 45 i 46 powyzej nie zalezy od daty sporzadzenia wyciagéw. Ponadto
nie ulega watpliwosci, ze statut pigciu wczeéniejszych znakéw towarowych nie ulegt
zmianie w okresie miedzy sporzadzeniem wyciaggbw a ich przedstawieniem.
Wreszcie celem objecia tego ostatniego okresu, ktéry jest nieunikniony przy
przedstawianiu dokumentéw urzedowych, rzecznik patentowy zdecydowat sie
zalyczy¢ do wyciggéw swoje za$wiadczenie potwierdzajace zachowanie waznosci
przez wczeéniejsze znaki towarowe.

Nalezy réwniez odrzuci¢ argument OHIM, zgodnie z ktérym w celu udowodnienia
przedluzenia wczeéniejszych znakéw towarowych skarzaca mogta przedstawié¢ badz
odpowiednie wyciagi z prawa austriackiego, badz pisma przewodnie zalaczone przez
Osterreichisches Patentamt do $wiadectw rejestracji wczeéniejszych znakéw
towarowych.

W rzeczywistosci, tak jak to zostalo stwierdzone w pkt 31-41 oraz w pkt 43 powyzej,
skarzagca nie byla zobowigzana do przedlozenia ze swojej wlasnej inicjatywy
ogdlnych informacji dotyczacych austriackiego prawa o znakach towarowych.

Otéz pisma przewodnie, biorac za podstawe pismo wymienione tytulem przyktadu
na rozprawie przez OHIM, s3 formulowane w spos6b ogélny i nie sprowadzaja sie
do niczego innego, jak tylko do powtérzenia przepiséw o okresie ochrony zawartych
w Markenschutzgesetz z 1970 r. A zatem ewentualne przedstawienie takich pism nie
ma znaczenia w niniejszej sprawie.

Wreszcie co si¢ tyczy orzecznictwa powotlanego przez OHIM dotyczacego
obowigzku przedlozenia stosownego tlumaczenia dowodéw i dokumentéw dowo-
dowych (ww. postanowienie w sprawie SCALA), Sad zauwaza, ze nawet jezeli zasada

IT - 1337




52

53

55

WYROK Z DNIA 20.4.2005 r. — SPRAWA T-318/03

kontradyktoryjno$ci wymaga, aby druga strona postgpowania w sprawie sprzeciwu
byla w stanie zapozna¢ si¢ z dowodami przedstawionymi przez skarzaca w jezyku
postgpowania, to jednak nie moze ona by¢ interpretowana w taki sposdb, ze te
dowody same w sobie powinny pozwolié¢ drugiej stronie na upewnienie si¢ co do
istnienia wczeéniejszych znakéw towarowych, bez korzystania z pomocy doradcy lub
powszechnie dostepnych zrédel informacji, innych niz przedstawione dowody.

Nalezy zatem uwzgledni¢ ten zarzut w pierwszej jego czesci.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji, bez
konieczno$ci rozwazania argumentéw przedstawionych przez OHIM celem
poparcia pierwszej czesci zarzutu skarzacej oraz bez konieczno$ci orzekania przez
Sad w kwestii ich dopuszczalno$ci.

Poniewaz uwzgledniono pierwszy zarzut skargi, nie ma koniecznosci rozpatrywania
zarzutéw przedstawionych pomocniczo przez skarzaca.

W przedmiocie kosztéow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zZadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM przegral sprawe, nalezy
— zgodnie z zadaniem skarzacej — obciazy¢ go kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw
SAD PIERWSZfI INSTANCII (druga izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
z dnia 9 lipca 2003 r. (sprawa R 95/2003-2).

2) Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) zostaje obcigzony kosztami postepowania.

Pirrung - Meij Pelikanova

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 kwietnia
2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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