GE BETZ PRZECIWKO OHIM — ATOFINA CHEMICALS (BIOMATE)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCIJI (druga izba)

z dnia 30 czerwca 2004 r.”

W sprawie T-107/02

GE Betz Inc., dawniej BetzDearborn Inc,, z siedzibg w Trevose, Pensylwania (Stany
Zjednoczone), reprezentowana przez adwokatéw G. Glasa oraz K. Manhaeve'a,
z adresem do doreczeni w Luksemburgy,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), poczatkowo reprezentowanemu przez E. Joly'ego, a nastepnie
przez G. Schneidera, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strona postepowania przed Izbg Odwolawcza Urzedu, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

* Jezyk postgpowania: angielski.

II-1849



WYROK Z DNIA 30.6.2004 r. — SPRAWA T-107/02

Atofina Chemicals Inc., z siedziba w Filadelfii, Pensylwania (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez M. Edenborougha, barrister, oraz M. Medyckyj, solicitor,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
z dnia 17 stycznia 2002 r. (sprawa R 1003/2000-1), wydang w postepowaniu
w sprawie sprzeciwu migdzy Atofina Chemicals Inc. a GE Betz Inc,

_ SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: N. J. Forwood, prezes, J. Pirrung i A. W. H. Meij, sedziowie,

sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu sie ze skargg zlozong w sekretariacie Sgdu w dniu 8 kwietnia 2002 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
23 lipca 2002 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia interwenienta Atofina Chemicals Inc. na skarge
zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 26 lipca 2002 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 wrzeénia 2003 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Ramy prawne

Artykuly 42 i 73 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11 str. 1), z p6zn. zm.,
stanowig:

~Artykul 42

Sprzeciw

3. Sprzeciw sporzadza si¢ w formie pisemnej i okresla on podstawy, na jakich jest
opaity. [...] W terminie wyznaczonym przez Urzad osoba wnoszaca sprzeciw
przedstawia stan faktyczny, dowody i argumenty na poparcie swojego stanowiska.
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Artykut 73

Uzasadnienie decyzji

Decyzje Urzedu zawieraja okreslenie przyczyn, na ktérych sa oparte. Decyzje
opieraja si¢ wylacznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do ktérych
strony zainteresowane mialy mozliwos$¢ przedstawiania swoich uwag”.

Zasady 15-18 oraz 20 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia
1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspélnoto-
wego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) brzmia nastepujaco:

»Zasada 15

Tre§é sprzeciwu

[...]

Y

2. Sprzeciw zawiera:

[..]

b) w odniesieniu do wczesniejszego znaku lub wcze$niejszego prawa, na ktérych
opiera si¢ sprzeciw:

i) w przypadku gdy sprzeciw zostal wniesiony na podstawie wczesniejszego
znaku — oéwiadczenie w tej sprawie oraz wskazanie, ze wczeéniejszy znak
jest znakiem wspdlnotowym lub wskazanie Pafistwa Czlonkowskiego lub
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Panstw Czlonkowskich, lacznie, gdy ma to zastosowanie, z krajami
Beneluksu, w ktérych weze$niejszy znak zostat zarejestrowany lub zgtoszono
go do rejestracji, lub w przypadku gdy wczedniejszy znak jest znakiem
zarejestrowanym migdzynarodowo — wskazanie Paristwa Czionkowskiego
lub Pasistw Czlonkowskich, tacznie, gdy ma to zastosowanie, z krajami
Beneluksu, na ktére rozszerzona jest ochrona tego znaku;

ii) jezeli sa dostepne — numer akt lub numer rejestracji oraz date dokonania
zgloszenia, wlacznie z data pierwszenstwa wczesniejszego znaku;

vi) przedstawienie i, gdzie stosowne, opis wczesniejszego znaku lub wczeéniej-
szego prawa;

vii) towary i ustugi, dla ktérych wczesniejszy znak zostal zarejestrowany [...];
wskazujac wszystkie towary i uslugi, dla ktérych wczesniejszy znak jest
chroniony, strona wnoszaca sprzeciw wskazuje te towary i ustugi, na ktérych
opiera si¢ sprzeciw;
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Zasada 16

Stan faktyczny, dowody oraz argumenty przedstawione na poparcie sprzeciwu

1. Kazdy sprzeciw moze zawieraé dane szczegélowe dotyczace stanu faktycznego,
dowod6éw oraz argumentéw przedstawionych na poparcie sprzeciwu oraz odpo-
wiednie dokumenty uzupelniajace.

1

2. Jezeli sprzeciw opiera si¢ na wczesniejszym znaku, kt6ry nie jest wspélnotowym
znakiem towarowym, do sprzeciwu dolacza sie w szczegélnosci dowody rejestracji
lub zgloszenia tego wczeéniejszego znaku, takie jak $wiadectwo rejestracji [...].

3. Dane szczeg6lowe stanu faktycznego, dowodéw oraz argumentéw, oraz
pozostalych dokumentéw uzupelniajacych okreslonych w ust. 1 oraz dowodéw
okreslonych w ust. 2, moga by¢ przedstawione, jezeli nie zostaly przedstawione
razem ze sprzeciwem lub po nim, w terminie nastepujacym po wszczeciu
postepowania w sprawie sprzeciwu, ktéry Urzad moze wyznaczy¢ w zastosowaniu
zasady 20 ust. 2.

Zasada 17

Jezyki postepowania w sprawie sprzeciwu

1. W przypadku gdy sprzeciw nie zostal wniesiony w jezyku wniosku o rejestracje
wspélnotowego znaku towarowego, jezeli ten jezyk jest jednym z jezykéw Urzedu,
ani w drugim jezyku wskazanym w momencie dokonania zgloszenia, strona
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wnoszaca sprzeciw przedstawia, w terminie jednego miesigca od daty uplywu
terminu sprzeciwu, tlumaczenie sprzeciwu w jednym z tych jezykow.

2. W przypadku gdy dowody na poparcie sprzeciwu zgodnie z zasadg 16 ust. 1 i 2 nie
zostaly przedstawione w jezyku postepowania w sprawie sprzeciwu, strona wnoszaca
sprzeciw przedstawia tlumaczenie dowodéw w tym jezyku w terminie jednego
miesigca od daty uplywu terminu na wniesienie sprzeciwu lub, gdy ma to
zastosowanie, w terminie okreslonym przez Urzad w zastosowaniu zasady 16 ust. 3.

Zasada 18

Odrzucenie sprzeciwu z powodu niedopuszczalnosci

1. Jezeli Urzad stwierdza, ze sprzeciw nie jest zgodny z przepisami art. 42
rozporzadzenia lub w przypadku gdy sprzeciw nie wskazuje jasno zgloszenia,
przeciw ktéremu sprzeciw zostal wniesiony, lub wcze$niejszego znaku Ilub
wcze$niejszego prawa, na podstawie ktérego sprzeciw zostal wniesiony, Urzad
odrzuca sprzeciw z powodu niedopuszczalno$ci, chyba ze braki zostaly usuniete
przed uplywem terminu na wniesienie sprzeciwu [...].

2. Jezeli Urzad stwierdza, ze sprzeciw nie jest zgodny z innymi przepisami
rozporzadzenia lub niniejszymi zasadami, powiadamia o tym strong wnoszjca
sprzeciw, wzywajac ja do usuniecia stwierdzonych brakéw w terminie dwdch
miesiecy. Jezeli braki nie zostaly usuniete przed uplywem terminu, Urzad odrzuca
sprzeciw z powodu niedopuszczalnosci.
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Zasada 20

Rozpatrywanie sprzeciwu

[..]

2. Jezeli sprzeciw nie zawiera danych szczegStowych stanu faktycznego, dowodéw
oraz argumentéw okre$lonych w zasadzie 16 ust. 1 i 2, Urzad wzywa strong
wnoszaca sprzeciw do przedstawienia takich danych szczegélowych Urzedowi
w terminie okreslonym przez Urzad [...]".

Okoliczno$ci powstania sporu

Zgloszeniem, ktéremu nadano date 20 listopada 1997 r., strona skarzaca wniosta do
Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(zwanego dalej ,Urzedem”) o rejestracje stownego znaku towarowego BIOMATE.

Towary, dla ktérych mial by¢ zarejestrowany znak, naleza do klasy 1 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw dla
celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego,
i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

— Klasa 1: ,Preparaty chemiczne stosowane jako $rodki bakteriobdjcze w sieciach
przesylu wéd przemyslowych i przetwérczych”.
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Zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
nr 72/98 z dnia 21 wrzes$nia 1998 r.

Pismem datowanym na dzieri 21 grudnia 1998 r., ktére wplynelo do Urzedu w dniu
22 grudnia 1998 r., Atofina Chemicals Inc., interwenient, wniosla sprzeciw wobec
rejestracji zgloszonego znaku. Sprzeciw oparty byl na graficznym znaku towarowym
przedstawionym ponizej:

bioMsT

Wymieniony graficzny znak towarowy byl

— zarejestrowany w Beneluksie pod numerem 39765, ktéremu to zgloszeniu
nadano date 28 czerwca 1971 r., dla towaréw nalezacych do klas 1
i 5 Porozumienia nicejskiego, a mianowicie:

— Kklasa 1: ,$rodki chemiczne dla przemystu, celéw naukowych jak réwniez
rolnictwa, ogrodnictwa i lesnictwa (z wyjatkiem grzybobdjczych, chwas-
tobdjczych i owadobdjczych), w szczegdlnosci do niszczenia makro-
i mikroorganizmoéw”,

— klasa 5: ,$rodki grzybobdjcze, chwastobojcze i owadobdjcze”,
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— zarejestrowany we Francji (przediuzenie nr 1665517), ktéremu to zgloszeniu
nadano date 23 stycznia 1980 r., dla towaréw nalezacych do klasy
1 Porozumienia nicejskiego, a mianowicie:

— klasa 1: ,$rodki i preparaty chemiczne stosowane jako biocydy”,

— przedmiotem rejestracji miedzynarodowej nr R 325543, datowanej na dzien
8 listopada 1966 r., zgloszonej w Beneluksie ze skutkiem w Austrii, we Frandji,
we Wioszech i w Portugalii, dla towaréw nalezacych do klas 1 i 5 Porozumienia
nicejskiego, a mianowicie:

— Kklasa 1: ,érodki chemiczne dla przemyslu, celéw naukowych, jak réwniez
rolnictwa, ogrodnictwa i leénictwa”,

— XKlasa 5: ,$rodki chemiczne stosowane w szczegdlnoéci do niszczenia mikro-
i mikroorganizméw”.

Sprzeciw oparty byl takze na stownym znaku towarowym BIOMET zarejestrowanym
we Wihoszech (przediuzenie nr 400859), ktérego zgloszeniu nadano date 30 maja
1980 r., dla towaréw nalezacych do klasy 5 Porozumienia nicejskiego, a mianowicie:

— Kklasa 5: ,$rodki i preparaty chemiczne stosowane jako germicydy”.
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Sprzeciw byl wreszcie oparty na oznaczeniu BIOMET, niezarejestrowanym, ale
uzywanym w Beneluksie, we Francji, we Wloszech, w Austrii i w Portugalii.

Sprzeciw dotyczyl wszystkich towaréw wskazanych w zgloszeniu i oparty byl na
wszystkich towarach objetych wczesniejszymi zarejestrowanymi znakami towaro-

Wymi.

W cze$ci dotyczacej wezesniejszych zarejestrowanych znakéw towarowych sprzeciw
zostal oparty na art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.
W czesci dotyczacej wyzej wspomnianego niezarejestrowanego oznaczenia sprzeciw
zostal oparty na art. 8 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

Egzemplarze $wiadectw rejestracji wcze$niejszych znakéw towarowych zostaly
zalaczone do sprzeciwu.

W dniu 7 kwietnia 1999 r. Wydzial Sprzeciwéw skierowal do interwenienta faks
o nastepujacym brzmieniu:

»Notification of deficiencies in the notice of opposition (Rule 15 and 18 (2) of the
Implementing Regulation)
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The examination of the notice of opposition has shown that the indication of the
goods and services has not been provided in the language of the opposition
proceedings (english).

This deficiency must be remedied within a non extendible period of two months
from receipt of this notification, that is on or before 07/06/1999.

The notice of opposition will otherwise be rejected on grounds of inadmissibility”.

[,Zawiadomienie o brakach w sprzeciwie (zasady 15 i 18 ust. 2 rozporzadzenia
wykonawczego)

[...]

Badanie sprzeciwu wykazalo, ze towary i uslugi nie zostaly wskazane w jezyku
sprzeciwu (angielskim).

Brak ten nalezy usungé w nieprzekraczalnym terminie dwdch miesiecy od
otrzymania niniejszego zawiadomienia, to znaczy najpdzZniej do dnia 7 czerwca
1999 r.

W przeciwnym wypadku sprzeciw zostanie odrzucony jako niedopuszczalny”].
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Faksem z dnia 28 maja 1999 r. interwenient dostarczyl tlumaczenie wykazu

towaréw, kidérych dotycza wczesniejsze znaki towarowe. W faksie tym napisano
takze:

»If further information is required, please let us know”.

[,Prosze da¢ nam znad, jedli potrzebne beda dalsze informacje”).

W dniu 29 czerwca 1999 r. Wydzial Sprzeciwéw skierowat do interwenienta kolejny
faks o nastepujacym brzmieniu:

»Communication to the opposing party of the date of commencement of the
adversarial part of the opposition proceedings and of final date for submitting facts,
evidence and arguments in support of the opposition (Rules 19 (1), 16 (3), 17 (2) and
20 (2) of the Implementing Regulation).

Your opposition has been communicated to the applicant.

[...]
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The adversarial part of the proceedings will commence on 30/08/1999.

A final period of four months from receipt of this notification, that is until
29/10/1999, is allowed for you to furnish any further facts, evidence or arguments
which you may feel necessary to substantiate your opposition [...].

Please note that documents must be in the language of the proceedings or
accompanied by a translation”.

[,Zawiadomienie strony wnoszacej sprzeciw o terminie rozpoczecia etapu
kontradyktoryjnego postgpowania w sprawie sprzeciwu oraz ostatecznym terminie
na przedstawienie stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw na poparcie
sprzeciwu (zasada 19 ust. 1, zasada 16 ust. 3, zasada 17 ust. 2 i zasada 20 ust. 2
rozporzadzenia wykonawczego).

[...]

Zglaszajacy zostal powiadomiony o sprzeciwie.

Etap kontradyktoryjny postgpowania rozpocznie si¢ w dniu 30 sierpnia 1999 r.
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Na przedstawienie stanu faktycznego oraz wszelkich dowodéw i argumentéw
dodatkowych, jakimi uznaja panstwo za stosowne uzasadni¢ sprzeciw, zostaje
paristwu wyznaczony ostateczny termin czterech miesiecy poczawszy od otrzymania
niniejszego powiadomienia, to znaczy nie pdzniej niz do dnia 29 pazdziernika 1999 r.

[...])

Prosz¢ odnotowad, ze wszystkie dokumenty powinny by¢ sporzadzone w jezyku
postepowania w sprawie sprzeciwu lub powinno by¢ do nich zalaczone tluma-
czenie”].

Czteromiesigczny termin zostal przedluzony do dnia 23 marca 2000 r. Na dzie
przed uplywem terminu interwenient zwrdcil sie o jego dalsze przedluzenie.
Uznawszy wysuniete na poparcie tego wniosku argumenty za bezzasadne, Urzad
odméwil. Poniewaz jednak wniosek zostal przedstawiony na dzieil przed uptywem
terminu, Urzad udzielil interwenientowi dodatkowego terminu jednego dnia na
zlozenie dowodéw uzasadniajacych sprzeciw. W tym ostatnim terminie interwenient
przedstawil dodatkowe argumenty, a mianowicie pisemne o$wiadczenie, kilka
broszur i etykiete.

Decyzja z dnia 7 wrze$nia 2000 r. Wydzial Sprzeciwéw uznal sprzeciw w czesci
dotyczacej niezarejestrowanego oznaczenia za niedopuszczalny, w pozostalej czesci
natomiast za niespelniajgcy wymogéw art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz ust. 5
rozporzadzenia nr 40/49, w szczegdlnosci z tego wzgledu, ze nie przedstawiwszy
w wyznaczonym terminie tlumaczenia $wiadectw rejestracji weze$niejszych znakéw
towarowych, strona wnoszaca sprzeciw nie przediozyta dowodu waznosci i statusu
prawnego wczeéniejszych rejestracji, na ktérych oparta swéj sprzeciw.

Z tych wzgledéw Wydzial Sprzeciwéw oddalit spirzeciw w calosci i obcigzyt
interwenienta kosztami.
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W dniu 13 pazdziernika 2000 r. interwenient wnidst odwolanie od decyzji Wydziatu
Sprzeciwow.

Izba Odwotawcza, decyzja z dnia 17 stycznia 2002 r. (zwana dalej ,zaskarzong
decyzja”), dorgczong wedltug skarzacej listem poleconym, ktéry otrzymata w dniu
8 lutego 2002 r.:

— nie uwzglednifa odwolania w czeéci dotyczacej niedopuszczalnosci sprzeciwu co
do wczeéniejszego niezarejestrowanego oznaczenia,

— uchylila decyzje Wydzialu Sprzeciwéw w pozostalej czesci,

— przekazata sprawe do Wydzialu Sprzeciwéw celem ponownego rozpoznania,

— obciazyla kazda ze stron jej wlasnymi kosztami poniesionymi w trakcie
postepowania odwolawczego.

Uchylajac w czeéci decyzje Wydzialu Sprzeciwéw, Izba Odwolawcza uznala, Ze
wysylajac stronie wnoszacej sprzeciw wskazane w pkt 13 i 15 powyzej faksy, Wydziat
Sprzeciwéw dat tej stronie podstawy do uzasadnionego oczekiwania, ze dotaczone
do sprzeciwu egzemplarze $wiadectw rejestracji nie sa dotkniete brakami
formalnymi.
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Przebieg postepowania

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 5 kwietnia 2002 r. skarzaca wniosla
niniejsza skarge w jezyku angielskim.

Poniewaz pozostale strony postepowania nie sprzeciwily si¢ temu, aby jezyk
angielski byl jezykiem postepowania przed Sadem, ten ostatni wyznaczyl angielski na
jezyk postepowania w niniejszej sprawie.

W dniu 23 lipca 2002 r. Urzad wnidst odpowiedz na skarge. Interwenient wnidst
odpowiedZ na skarge w dniu 26 lipca 2002 r.

W dniu 17 paZdziernika 2002 r. strona skarzaca wniosla pismo w oparciu o art. 135
ust. 3 regulaminu Sadu. Poniewaz nie zwrdcifa si¢ ona o mozliwo$¢ wniesienia
repliki, a odpowiedzi interwenienta i Urzedu na skarge nie zawieraly zadnych
nowych zarzutéw ani zadan uzasadniajacych wniesienie pisma na podstawie tego
przepisu, Sad zadecydowal o niewlaczaniu go do akt sprawy.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji, w zakresie w jakim:
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i) uchyla ona decyzje Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 7 wrze$nia 2000 r.,

ii) przekazuje sprawe do Wydzialu Sprzeciwéw celem ponownego rozpoznania,

iii) obcigza kazda ze stron jej wlasnymi kosztami poniesionymi w ramach
postepowania przed Izba Odwolawcza,

— obciazenie Urzedu kosztami postgpowania, w tym takze kosztami poniesionymi
przez skarzaca w ramach postgpowania przed Izba Odwolawcza.

27 Urzad wnosi do Sadu o:

— uwzglednienie zadania skarzacej dotyczacego stwierdzenia niewaznoéci zaska-
rzonej decyzji,

— obcigzenie kazdej ze stron wlasnymi kosztami postgpowania,

23 Interwenient wnosi do Sadu o:

a

— oddalenie skargi,
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— uchylenie decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w czesci, w jakiej stanowi ona, ze oparty
na wczesniejszych rejestracjach sprzeciw nie byt prawidtowo uzasadniony,

— uchylenie decyzji Wydzialu Sprzeciwéw w przedmiocie kosztéw,

— przekazanie sprawy do Wydzialu Sprzeciwéw celem ponownego rozpoznania,

— obcigzenie skarzacej kosztami poniesionymi przez interwenienta w ramach
niniejszego postgpowania.

W przedmiocie zgdan stron

W przedmiocie zakvesu zgdar Urzedu

Podczas rozprawy Urzad zaznaczyl, ze jego pierwsze zadanie nie wykracza poza
zakres zadan skarzacej. Pierwsze zadanie Urzedu nalezy zatem rozumieé jako
poparcie pierwszego zadania strony skarzgcej.

Nastepnie podczas rozprawy Urzad zaznaczyl, ze wnosi on tytulem zadania
ewentualnego o wydanie przez Sad rozstrzygnigcia, ktére uzna on za stuszne
w $wietle wnioskéw i argumentéw pozostalych uczestnikéw postepowania. Urzad
zdaje si¢ w ten sposdb pozostawiaé rozstrzygnigcie uznaniu Sadu.

II - 1867



32

33

34

35

WYROK Z DNIA 30.6.2004 r. — SPRAWA T-107/02

W tej sytuacji trzeba wspomnieé, ze podczas rozprawy interwenient stwierdzil, iz
wobec tego, ze Izba Odwolawcza jako taka nie jest reprezentowana przed Sadem,
reprezentuje ja przed Sadem Urzad.

W tym wzgledzie nalezy przede wszystkim przypomnie¢, ze Urzad zostat utworzony
na mocy rozporzadzenia nr 40/94, w szczegdlnosci celem wykonywania prawa
wspélnotowych znakéw towarowych, i Ze ma on obowigzek pelni¢ kazda
z powierzonych mu na mocy tego rozporzadzenia funkcji w spos6b zapewniajacy
wykonanie wyzej wspomnianego zadania.

Nalezy nastepnie zauwazyé, ze o ile izby odwolawcze stanowia integralng czesc
Urzedu [wyrok Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01 Vedial przeciwko
OHIM — France Distribution (HUBERT), Rec. str. I1-5275, pkt 19] i istnieje ciaglos¢
funkcjonalna pomiedzy izba odwolawcza, ekspertem lub wlasciwym wydzialem
[wyrok Sadu z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T-163/98 Procter & Gamble przeciwko
OHIM (BABY-DRY), Rec. str. 11-2383, pkt 38], to jednak izby odwolawcze i ich
czlonkowie sa niezalezni w wykonywaniu swoich obowigzkéw. Urzad nie moze im
zatem wydawac¢ zadnych polecen.

W tych okolicznosciach nalezy uznaé, ze o ile Urzad nie ma czynnej legitymacji do
whiesienia skargi przeciwko decyzji izby odwotawczej, to nie moze jednak by¢ on
zobowiazany do obrony wszystkich zaskarzonych decyzji izb czy tez zadania
oddalenia wszystkich skierowanych przeciwko takim decyzjom skarg.

Wprawdzie art. 133 ust. 2 regulaminu bezspornie wyznacza Urzad jako strone
pozwana w postgpowaniu przed Sadem, nie moze to jednak zmieniaé dotyczacych
izb odwotawczych, a wynikajacych z systematyki rozporzadzenia nr 40/94 nastepstw.
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Wyznaczenie Urzedu jako strony pozwanej pozwala co najwyzej na rozstrzygniecie
w przedmiocie kosztéw w przypadku uchylenia lub zmiany zaskarzonej decyzji,
niezaleznie od stanowiska zajetego przez Urzad w postepowaniu przed Sadem.

W tych okoliczno$ciach nic nie stoi na przeszkodzie, aby Urzad przylaczyt sie do
zadan strony skarzacej lub wrecz poprzestal na pozostawieniu rozstrzygnigcia
uznaniu Sadu, przedstawiajac wszystkie argumenty, jakie uzna za wlasciwe,
w ramach swojego przywolanego w pkt 32 powyzej zadania, celem udzielenia
Sadowi wyjasnien.

Nalezy ponadto zaznaczy¢, ze cho¢ przedstawione dopiero podczas rozprawy nowe
zadanie jest niechybnie zlozone zbyt p6ino i dlatego niedopuszczalne, w tym
wypadku przedstawione podczas rozprawy dodatkowe wyjasnienie nie moze zostac
uznane za rzeczywiste zadanie i dlatego jego dopuszczalno$¢ nie powinna by¢
przedmiotem oceny.

W przedmiocie zakresu zgdan interwenienta

Podczas rozprawy interwenient wyjasnil, ze formulujac drugie, trzecie i czwarte
zadanie, mial on na celu jedynie unikniecie wszelkich niejasnoéci i jako ze
w rzeczywistoséci wynikaja one automatycznie z pierwszego zadania, nie wnosi on do
Sadu o nic wigcej, niz zostalo zawarte w pierwszym i piatym zadaniu. Zadanie
interwenienta nalezy zatem rozumie¢ w ten sposéb, ze zmierza on do oddalenia
skargi oraz obcigzenia skarzacej kosztami poniesionymi przez interwenienta
w ramach niniejszego postepowania.
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Co do istoty sprawy

Argumenty stron

Strona skarzaca opiera skarge na zarzucie naruszenia zasady 17 ust. 2 rozporza-
dzenia wykonawczego.

Podnosi ona, ze Izba Odwolawcza potwierdzila ustalenie Wydzialu Sprzeciwéw,
zgodnie z ktérym $wiadectwa rejestracji nie zostaly przedstawione w jezyku
postepowania w sprawie sprzeciwu, a tlumaczenie tych $wiadectw nie zostalo
dostarczone w odpowiednim terminie. W opinii strony skarzacej, poniewaz nie
przedstawiono ani dowodu waznosci, ani dowodu statusu prawnego wcze$niejszych
znakéw towarowych, oparty na nich sprzeciw powinien zosta¢ oddalony jako
bezzasadny.

Twierdzi ona ponadto, ze opierajac si¢ na faksach z dnia 7 kwietnia 1999 r. oraz
29 czerwca 1999 r., Izba Odwolawcza blednie uznala, iz Wydzial Sprzeciwéw
naruszy! w stosunku do interwenienta zasade ochrony uzasadnionych oczekiwar.

W opinii strony skarzacej, poniewaz faks z dnia 7 kwietnia 1999 r. wyraZnie odnosi
si¢ do zasad 15 i 18 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego, a takze do mozliwosci
odrzucenia sprzeciwu jako niedopuszczalnego, zwazywszy, Ze sprzeciw nie
odpowiadal wymogom okreslonym w zasadzie 15 ust. 2 lit. b) ppkt vii)
rozporzgdzenia wykonawczego, faks ten moégl zosta¢ zrozumiany jedynie jako
odnoszacy sie do niedopuszczalnoéci sprzeciwu, a nie dowodéw, ktére mialy zosta¢
dostarczone na poparcie sprzeciwu, ktérym zdaniem strony skarzacej nie mozna
zarzuci¢ niedopuszczalnodci. Za$ faksem z dnia 28 maja 1999 r. interwenient usunat
wskazany przez Wydzial Sprzeciwéw brak w sprzeciwie.
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Strona skarzaca twierdzi, ze odwrotnie niz w przypadku odrzucenia z powodu
niedopuszczalnosci, Wydzial Sprzeciwéw nie mial obowiazku informowania strony
wnoszacej sprzeciw o braku tlumaczenia, o ktérym mowa w zasadzie 17 ust. 2
rozporzadzenia wykonawczego.

Do strony wnoszacej sprzeciw nalezalo zdaniem skarzacej dostarczenie uznanych
przez nig za niezbedne dowoddéw na poparcie sprzeciwu. W opinii strony skarzgcej
w tym przypadku interwenient nie mégl usunaé brakéw w tym zakresie jedynie
poprzez zwrdcenie sie w sposéb ogdlny do Wydzialu Sprzeciwéw o poinformowanie
go, czy potrzebuje on dodatkowych informacji, jak uczynit to w swoim faksie z dnia
28 maja 1999 r., tym bardziej ze zostal on wyslany w odpowiedzi na faks z dnia
7 kwietnia 1999 r. dotyczacy dopuszczalnosci sprzeciwu. Przyjecie stanowiska
przeciwnego nakladaloby na Wydzial Sprzeciwéw obowigzek wspierania strony
wnoszacej sprzeciw.

Jedli chodzi o faks z dnia 29 czerwca 1999 r, to jego jedynym celem bylo
umozliwienie interwenientowi, jesli uzna on to za niezbedne, dostarczenia, na
podstawie art. 42 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 oraz zasady 16 rozporzadzenia
wykonawczego, dodatkowych dowoddéw na poparcie jego sprzeciwu.

Ani faks z dnia 7 kwietnia 1999 r., ani faks z dnia 29 czerwca 1999 r., tak osobno, jak
i facznie, nie mogly da¢ interwenientowi podstaw do uzasadnionych oczekiwain co
do wymagan jezylkowych okre§lonych w zasadzie 17 ust. 2 rozporzadzenia
wykonawczego. Wrecz przeciwnie, faks z dnia 29 czerwca 1999 r. zwracal jego
uwage na te wymagania.

W opinii Urzedu Izba Odwolawcza slusznie uznala, ze w tym przypadku nie
dopelniono wymogu zasady 17 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego. W wyroku
z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie T-232/00 Chef Revival USA przeciwko OHIM
— Massagué Marin (Chef), Rec. str. 11-2749, pkt 42, Sad potwierdzil istnienie
rozréznienia pomiedzy, z jednej strony, wskazanym w zasadzie 15 ust. 2 lit. b) ppkt
vii) rozporzadzenia wykonawczego obowigzkiem wskazania towaréw objetych
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wczeéniejszym znakiem towarowym, a z drugiej strony, wskazanym w art. 42 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94 oraz przez zasade 16 ust. 1 i 2, a takze zasade 20 ust. 2,
rozporzadzenia wykonawczego przedstawieniem szczegélowych danych dotycza-
cych stanu faktycznego, dowoddéw i argumentéw. Zgodnie z zasada 18 ust. 2
rozporzadzenia wykonawczego, niespetnienie pierwszego obowiazku pociagneloby
za sobg niedopuszczalno$é sprzeciwu, podczas gdy brak przedstawienia wskazanych
na drugim miejscu danych skutkowatoby niewzieciem ich pod uwage podczas
rozpatrywania sprzeciwu co do istoty.

Poniewaz zasada 17 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego zobowigzuje strone
wnoszaca sprzeciw do przedstawienia tlumaczenia dowodéw dostarczonych na
poparcie sprzeciwu na jezyk postepowania, brak takiego tlumaczenia réwnalby sie
brakowi tych dowodéw. W takich okolicznoéciach jedyne, co mégt zrobi¢ Wydziat
Sprzeciwéw, to odrzuci¢ przedmiotowy sprzeciw.

Z drugiej strony, Urzad twierdzi, ze Izba Odwolawcza blednie uznala, iz zostata
naruszona zasada ochrony uzasadnionych oczekiwar interwenienta.

W tym wzgledzie, po pierwsze, nie ma uzasadnienia dla nieznajomosci przez
interwenienta wlasciwych przepiséw, ktére sa jednoznaczne i pozostaja niezmie-
nione od momentu ich przyjecia.

Po drugie, ani w faksie z dnia 7 kwietnia 1999 r., ani w faksie z dnia 29 czerwca
1999 r. Wydziat Sprzeciwéw nie udzielil interwenientowi ani w sposéb wyrazny, ani
domyslny, precyzyjnych zapewnieri dotyczacych tego, ze przedstawione dowody
spelniaja wymogi jezykowe.
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Po trzecie, z samego charakteru zawiadomien takich, jak to z dnia 29 czerwca
1999 r., wynika, ze nie moga by¢ one ani dokladne, ani konkretne. Przede wszystkim
z art. 42 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, z zasady 16 ust. 3 oraz zasady 20 ust. 2
rozporzadzenia wykonawczego wynika, ze rola Urzedu polega na ogdlnym wezwaniu
strony wnoszacej sprzeciw do przedstawienia stanu faktycznego, dowodéw
i argumentéw, a nie na wskazywaniu konkretnych brakéw. Wskazanie takich
brakéw wymagatoby zbadania istoty sprawy jeszcze przed przedstawieniem stanu
faktycznego, dowodéw i argumentdw, czego prawodawca nie przewidzial i co byloby
wykluczone z powodu kontradyktoryjnego charakteru postepowania w sprawie
sprzeciwu. Nastepnie z art. 74 rozporzadzenia nr 40/94 oraz zasady 16 ust. 3
rozporzadzenia wykonawczego wynika, Ze je$li sprzeciw zostal uznany za
dopuszczalny, strony postepowania maja swobode wyboru sposobu przedstawienia
swojej sprawy. Wreszcie z art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze Urzad
nie moze udzielaé stronie wnoszacej sprzeciw pomocy w przedstawianiu stanu
faktycznego, dowoddéw i argumentow. Zasady te stosuje sie odpowiednio
w odniesieniu do wymogdw jezykowych.

Urzad, powolujac sie na kilka decyzji izb odwotawczych, zwraca jeszcze uwage na to,
ze brak jest jednomys$lnoéci w kwestii, czy standardowy zwrot, taki jak ten, ktéry
zostal uzyty w faksie z dnia 29 czerwca 1999 r., jest wystarczajaco jasny. Tym
niemniej w opinii Urzedu odpowiedZ na to pytanie powinna by¢ twierdzaca.

Interwenient podnosi, Ze jezeli kazda ze stron jest w stanie jednoznacznie okregli¢
istote stanu faktycznego, dowoddéw i argumentéw, na ktdrych zamierza sie oprzeé
strona przeciwna, sprzeciw nalezy uzna¢ za prawidlowo uzasadniony.

W tym przypadku, w opinii interwenienta, w sprzeciwie wskazano, ze egzemplarz
$wiadectw rejestracji zostal dofaczony do formularza sprzeciwu oraz ze sprzeciw
dotyczyl wszystkich towardw, dla ktérych zarejestrowano wczeéniejsze znaki
towarowe. Zdaniem interwenienta oczywiste znaczenie faksu z dnia 7 kwietnia
1999 r. bylo takie, ze wykazy towardw wskazanych w tych rejestracjach stanowily
czeé¢ sprzeciwu i powinny zosta¢ przettumaczone na jezyk postepowania w sprawie
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sprzeciwu. Tlumaczenie to zostalo przedstawione w dniu 28 maja 1999 r. Tak wiec
informacje istotne dla ustalenia zasadnoéci sprzeciwu zostaly badZz to zawarte
bezposrednio w samym sprzeciwie, badZ to wlaczone do niego poprzez odniesienie
do tlumaczenia wykazéw towaréw przedstawionych faksem z dnia 28 maja 1999 r.

Interwenient zwraca uwage, ze nie ma koniecznosci ttumaczenia calosci zawartych
w $wiadectwie rejestracji informacji, poniewaz niektére z nich sg nieistotne lub
nieprzetlumaczalne, tak jak na przyklad nazwy i liczby, a ponadto Ze nie jest
niezbedne tlumaczenie informacji takiej jak data pierwszeristwa, w sytuacji gdy nie
czyni si¢ do niej zadnego odniesienia. Podczas rozprawy interwenient dodat w tym
wzgledzie, ze skoro sprzeciw opiera sig tylko na malej czesci dlugiego dokumentu,
konieczno$¢ tlumaczenia jego caloéci wydawala mu si¢ pozbawiona sensu
i niewspoimierna do celu.

Odnoszac sie do zasady 16 ust. 1 i 2 rozporzadzenia wykonawczego, interwenient
dodaje, ze nie ma obowigzku przedstawienia catkowitego tlumaczenia $wiadectw
rejestracji weze$niejszych znakéw towarowych.

Podczas rozprawy podni6st on takze, ze dowdd waznosci i statusu prawnego znaku
towarowego, na ktérym zostal oparty sprzeciw, nie wynika z tlumaczenia $wiadectw
rejestracji, ale ze §wiadectw samych w sobie.

Interwenient twierdzi ponadto, ze oczywiste znaczenie faksu z dnia 29 czerwca
1999 r. bylo takie, ze brak, ktéry stwierdzono w faksie z dnia 7 kwietnia 1999 r.,
zostal usuniety, a zatem sprzeciw nie zostanie odrzucony jako niedopuszczalny.
Zawarta w tym faksie uwaga dotyczaca jezyka postepowania odnosita si¢ do stanu
faktycznego oraz dowodéw i argumentéw dodatkowych, a nie tych, ktére zostaly juz
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przedstawione. Jesli Wydziat Sprzeciw6w byl zdania, ze brak ten nie zostal usuniety,
logiczna tego konsekwencja byloby, w opinii interwenienta, odrzucenie sprzeciwu
jako niedopuszczalnego, co w tym przypadku nie nastapito.

Interwenient przychyla sie do argumentacji Izby Odwotawczej, w opinii ktérej mogt
on mie¢ oparte na wskazéwkach Wydzialu Sprzeciwéw uzasadnione oczekiwania co
do tego, ze spelnil postawione wymogi uznania sprzeciwu za dopuszczalny.

Wymienia on wreszcie pig¢ decyzji izb odwolawczych Urzedu, w ktérych
stwierdzono, ze nie ma koniecznoéci tlumaczenia caloéci zawartych w danych
$wiadectwach rejestracji informacji oraz, w przypadku dwéch z tych decyzji, ze
z uwagi na zachowanie Wydzialu Sprzeciwéw strona wnoszaca sprzeciw moze
powolywaé sie uzasadnione oczekiwanie co do tego, ze spelnita odpowiednie

wymogi.

Ocena Sgdu

Uzasadniajac swéj jedyny zarzut, strona skarzaca odréznia kwestie wymogéw
jezykowych postepowania w sprawie sprzeciwu, w szczegdlnosci zwigzanych
z naruszeniem zasady 17 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego, od kwestii
naruszenia przez Wydzial Sprzeciwow zasady ochrony uzasadnionych oczekiwan
interwenienta. Rozréznienie to zostalo podtrzymane zaréwno przez Urzad, jak
i interwenienta. Dla celéw badania jedynego zarzutu nalezy przyja¢ to rozréznienie.
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Co do wymogdw jezykowych postepowania w sprawie sprzeciwu

Jedli chodzi o wymagania jezykowe dotyczace wcezedniejszych znakéw towarowych,
na ktérych zostat oparty sprzeciw, Izba Odwolawcza w pkt 23 zaskarzonej decyzji
stwierdzita, ze ,strona wnoszaca sprzeciw (interwenient w postepowaniu przed
Sadem) powinna byla przedstawi¢ doktadnie, w jezyku postepowania, znajdujace si¢
w rejestrze dane”. Dodaje ona, ze w tym przypadku nie bylo Zadnej watpliwosci co
do tego, ze strona wnoszaca sprzeciw nie przedstawila tlumaczenia calosci
wystawionych badZ opublikowanych w tym celu przez wlasciwe wladze dokumen-
tow. W tym zakresie nalezy tutaj stwierdzi¢, ze wniosek ten nie zostal podwazony
przez zadna ze stron.

W niniejszej sprawie bezsporne jest, Ze pismo wnoszace sprzeciw ukazuje, iz do
formularza sprzeciwéw dolaczono egzemplarz $wiadectwa rejestracji, ze sprzeciw
dotyczyl wszystkich towaréw, dla ktérych zarejestrowano wcze$niejsze znaki
towarowe, ale ze do wykazéw tych towaréw nie zostalo dolaczone tlumaczenie na
jezyk postepowania w sprawie sprzeciwu.

Wobec tego Ze sprzeciw nie zawieral tlumaczenia na jezyk postgpowania wykazéw
towar6w i uslug, dla ktérych zarejestrowano wczeéniejsze znaki towarowe, nie
odpowiadat on wynikajacym z zasady 15 ust. 2 lit. b) ppkt vii) oraz zasady 17 ust. 1
rozporzadzenia wykonawczego wymogom jezykowym. Taka sytuacja nie zostala
ujeta wsréd przypadkéw wymienionych w zasadzie 18 ust. 1 rozporzadzenia
wykonawczego, ale reguluje ja zasada 18 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego, ktéra
dotyczy przypadkéw, w ktérych sprzeciw nie spelnia wymogéw przepisow
rozporzadzenia nr 40/94 lub rozporzadzenia wykonawczego innych niz wymienione
w zasadzie 18 ust. 1, a mianowicie w tym przypadku zasady 15 ust. 2 lit. b) ppkt vii)
oraz zasady 17 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego.
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Zatem wzywajac interwenienta, faksem z dnia 7 kwietnia 1999 r., do przedstawienia
tlumaczenia na jezyk postepowania wykazéw towaréw i uslug, dla ktérych
zarejestrowano wcze$niejsze znaki towarowe, Wydzial Sprzeciwéw postapit zgodnie
z zasadg 15 ust. 2 lit. b) ppkt vii), zasada 17 ust. 1 oraz zasada 18 ust. 2
rozporzadzenia wykonawczego. Za§ w nagléwku tego faksu s3 wspomniane ,zasada
15 i 18 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego” (,[rJule 15 and 18 (2) of the
Implementing Regulation”).

Nie ulega takze watpliwosci, ze w dniu 28 maja 1999 r. interwenient przedstawit
tlumaczenie na jezyk postepowania w sprawie sprzeciwu wykazéw towaréw i ustug,
dla ktérych zarejestrowano wcze$niejsze znaki towarowe. Sprzeciw stal si¢ zatem
zgodny z .innymi przepisami rozporzadzenia [nr 40/94] lub [rozporzadzenia
wykonawczego]”, ktérych dotyczy zasada 18 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego.

Nastepnie, faksem z dnia 29 czerwca 1999 r., Wydzial Sprzeciwéw wyznaczyl
interwenientowi termin na przedstawienie stanu faktycznego, dowoddéw oraz
argumentéw uzupeiniajacych, ktére uzna za niezbedne do poparcia swego
sprzeciwu, jednocze$nie wskazujac, ze wszystkie dokumenty powinny zostaé
sporzadzone w jezyku postepowania w sprawie sprzeciwu lub powinno by¢ do nich
dolgczone tlumaczenie.

[y

W tym wzgledzie stwierdzi¢ nalezy, ze faks ten jest zgodny z art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94, zasada 16 ust. 2 i 3 oraz zasada 17 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego,
ktore to przepisy stanowia, iz okolicznosci faktyczne, dowody i argumenty na
poparcie sprzeciwu nalezy przedstawi¢ w wyznaczonym przez Urzad terminie.
Natomiast w nagiéwku tego faksu sa wspomniane zasada 19 ust. 1, zasada 16 ust. 3,
zasada 17 ust. 2 oraz zasada 20 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego.
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Poza tym prawda jest, ze Wydzial Sprzeciwéw nie powiadomit strony wnoszacej
sprzeciw o braku tlumaczenia $wiadectw rejestracji, ktérego dotyczy zasada 17 ust. 2
rozporzadzenia wykonawczego. Jak jednak jasno wynika z przywolanego wyzej
wyroku w sprawie Chef (pkt 52 i 53), spelnienie wymogéw prawnych dotyczacych
dowodéw i ich tlumaczenia na jezyk postgpowania w sprawie sprzeciwu jest
podstawowym warunkiem wniesienia sprzeciwu, a zatem Wydziat Sprzeciwéw nie
byl zobowigzany do wskazania interwenientowi braku polegajacego na nieprzed-
stawieniu przezeri tlumaczenia $wiadectw rejestracji wczeéniejszych znakéw
towarowych. W tym wzgledzie przypomnie¢ nalezy, ze brak tlumaczenia wykazéw
towaréw i ustug, ktérych dotycza wczeéniejsze znaki towarowe, narusza zasade 15
ust. 2 lit. b) ppkt vii) oraz zasade 17 ust. 1 rozporzadzenia wykonawczego
i w konsekwencji objety jest zasada 18 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego.
Natomiast brak tlumaczenia $wiadectw rejestracji wezeéniejszych znakéw towaro-
wych nie narusza zadnego z przepiséw rozporzadzenia nr 40/94 ani tez przepisu
wykonawczego zawartego w zasadzie 18 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego.

W $wietle powyzszego nalezy dokona¢ analizy wysunietych przez interwenienta
i przedstawionych w pkt 54 i nastepnych argumentéw.

Na wstepie nalezy zauwazyd¢, ze jak to wynika z orzecznictwa, zasada, wedlug kt6rej
przedstawione na poparcie sprzeciwu dowody powinny by¢ przedstawione w jezyku
postepowania w sprawie sprzeciwu lub powinno by¢ do nich dolaczone ich
tlumaczenie, jest uzasadniona konieczno$cig przestrzegania zasady kontradyktoryj-
nodci, a takze réwnoéci szans pomiedzy stronami w postepowaniach inter partes.
O ile prawda jest, jak twierdzi interwenient, ze strona wnoszaca sprzeciw nie jest
zobowigzana do przedstawienia thumaczenia calosci §wiadectw rejestracji wezesniej-
szych znakéw towarowych, to nie wynika z tego, ze Wydzial Sprzeciwéw, badajac
sprzeciw co do istoty, zobowiazany jest do uwzglednienia $wiadectw rejestracji
przedstawionych w jezyku innym niz jezyk postgpowania w sprawie sprzeciwu.
W sytuacji braku tlumaczenia $wiadectw rejestracji na jezyk postepowania Wydziat
Sprzeciwéw moze zgodnie z prawem oddali¢ sprzeciw jako bezzasadny, chyba ze
moze rozstrzygnaé w jego sprawie w inny sposob, opierajac si¢ na dowodach,
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ktérymi dysponowal juz wczeéniej, zgodnie z zasada 20 ust. 3 rozporzadzenia
wykonawczego (ww. wyrok w sprawie Chef, pkt 42, 44, 60 i 61). Nalezy doda¢, ze nie
powolywano sig w niniejszej sprawie na ten ostatni wyjatek.

Co do argumentu, wedlug ktérego dowdd dotyczacy znakéw towarowych, na
ktdrych oparto sprzeciw, nie wynika z tlumaczenia $wiadectw rejestracji, lecz z tych
$wiadectw samych w sobie, nalezy stwierdzi¢, ze o ile dowdd rzeczywiscie wynika ze
$wiadectw rejestracji, a nie z ich tlumaczen, to pozostaje bezsprzecznym, ze aby
dowdd mégt zostaé wziety pod uwage, powinien spelnia¢ ustanowione w zasadzie 17
ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego wymogi jezykowe.

Co do podwazanej przez interwenienta koniecznosci tlumaczenia calosci spornych
dokumentéw nalezy stwierdzi¢, Zze kwestia, czy pewne czeéci przedstawionych
dokumentéw moga zosta¢ uznane za pozbawione znaczenia dla sprzeciwu, a zatem
nie musza by¢ tlumaczone, jest objeta swobodnym uznaniem strony wnoszacej
sprzeciw; jednakze zauwazy¢ nalezy, ze Wydzial Sprzeciwéw powinien bra¢ pod
uwage tylko czeéci dokumentéw przetlumaczone na jezyk postepowania. Ponadto
w tym przypadku z akt sprawy wynika, ze przedstawione w jezykach niderlandzkim,
wloskim i francuskim dokumenty, w szczegdlnoséci w pordéwnaniu
z przettumaczonym wykazem towardw, nie sa tak dlugie, aby ich thumaczenie
moglo zosta¢ okreslone jako pozbawione sensu i niewspdimierne do celu.

Jedli chodzi o argument interwenienta oparty na decyzjach izb odwolawczych,
wystarczy przypomnied, ze decyzje dotyczace rejestracji oznaczenia jako wspolno-
towego znaku towarowego, do podejmowania ktérych izby odwotawcze sa powoltane
na podstawie rozporzadzenia nr 40/94, wchodza w zakres kompetencji ograniczonej,
a nie uprawnien dyskrecjonalnych. A zatem zgodno$¢ z prawem decyzji izb
odwolawczych powinna by¢ oceniana wyltacznie na podstawie tego rozporzadzenia,
ktorego wykladni dokonuje sad wspdlnotowy, a nie na podstawie wczeéniejszej
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praktyki decyzyjnej [zob. w szczegélnosci wyrok Sadu z dnia 20 listopada 2002 r.
w sprawach potaczonych T-79/01 i T-86/01 Bosch przeciwko OHIM (Kit Pro i Kit
Super Pro), Rec. str. 11-4881, pkt 32].

Jesli chodzi wreszcie o argument interwenienta, wedlug ktérego skoro Wydziak
Spizeciwéw uznal, Ze stwierdzony w faksie z dnia 7 kwietnia 1999 r. brak
tlumaczenia wykazow towaréw, ktorych dotycza rejestracje, nie zostal usunigty, to
logicznym nastgpstwem tego powinno bylo by¢ odrzucenie sprzeciwu jako
niedopuszczalnego, czego Wydzial Sprzeciwéw nie uczynil, to wystarczy stwierdzic,
ze niniejszy spor nie dotyczy braku tlumaczenia wykazéw towardéw i ustug, ktérych
dotycza wczeéniejsze znaki towarowe, ale braku tlumaczenia §wiadectw rejestracji
tych wczesniejszych znakéw towarowych.

Zaden z argument6w interwenienta nie zastuguje zatem na uwzglednienie.

Z powyiszego wynika, ze wskazane w pkt 63 powyzej stwierdzenie Izby
Odwotawczej, wedlug ktérego interwenient powinien byl przedstawi¢ w jezyku
postepowania dokladnie te dane, ktére znajduja si¢ w rejestrze, nie narusza prawa.

W przedmiocie uzasadnionych oczekiwari interwenienta

W pkt 24 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza podsumowata:

+Wysylajac wskazane wyzej zawiadomienia (a mianowicie faksy z dnia
7 kwietnial999 r. i 29 czerwca 1999 r.), Wydzial Sprzeciwéw wywolal u strony
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wnoszacej sprzeciw uzasadnione oczekiwania, ze dolaczone do sprzeciwu egzem-
plarze rejestracji nie byly dotkniete brakiem formalnym. Strona wnoszaca sprzeciw
miafa prawo domniemywa¢, ze przedstawiajagc wymagane tlumaczenie [wykazu]
towaréw, spetnifa ona formalne wymogi rozporzadzenia”.

Nalezy w tym momencie przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
prawo do Zadania ochrony uzasadnionych oczekiwan, ktére stanowi jedna
z podstawowych zasad Wspdlnoty, dotyczy wszystkich os6b fizycznych znajdujacych
si¢ w sytuacji, w ktérej administracja wspdlnotowa, w szczegdlnosci udzielajac
zapewnien, dala podstawy do powstania owych uzasadnionych oczekiwan (zob.
w szczeg6lnoéci wyrok Sadu z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie T-273/01 Innova
Privat-Akademie przeciwko Komisji, Rec. str. II-1093, pkt 26 oraz wskazane w nim
orzecznictwo),

W tym wzgledzie stwierdzi¢ nalezy, ze ani z zaskarionej decyzji, ani z akt
postgpowania przed Izba Odwolawcza nie wynika, by interwenient powotat si¢ przed
nig na jakiekolwiek naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwan. Aby
ustali¢, czy Izba Odwolawcza stusznie uznala z urzedu, ze Wydziat Sprzeciwéw dat
podstawy do powstania uzasadnionych oczekiwan po stronie interwenienta, nalezy
zbada¢ stosowne okolicznosci niniejszej sprawy.

Pierwszym elementem tych okolicznoéci faktycznych jest faks Wydziatu Sprzeciwéw
z dnia 7 kwietnia 1999 r., wzywajacy interwenienta do przedstawienia, pod rygorem
uznania sprzeciwu za niedopuszczalny, tlumaczenia na jezyk angielski wykazu
towaréw, ktérych dotycza wcze$niejsze prawa. W opinii Izby Odwolawczej uzyte
w tym pi$mie sformulowanie bylo mylace z tego wzgledu, ze pozwalato zrozumie¢,
ze jedyne, czego brak, to ttumaczenie na angielski wykazu towaréw, nie wskazujac,
ze trzeba takze dostarczy¢ tlumaczenie calosci $wiadectw rejestracji.

11 - 1881



83

84

85

86

WYROK Z DNIA 30.6.2004 r. — SPRAWA T-107/02

Drugi element znajduje si¢ w zdaniu zawartym w skierowanym przez interwenienta
faksie z dnia 28 maja 1999 r., informujacym Urzad o gotowosci dostarczenia w razie
potrzeby informacji uzupelniajacych. Odnoszac si¢ do tego zdania, Izba Odwolawcza
w pkt 21 zaskarzonej decyzji stwierdzila, ze ,w sytuacji braku odpowiedzi Wydziatu
Sprzeciwéw strona wnoszaca sprzeciw logicznie (lecz niestusznie) wyciagnela
whniosek, ze ze sprzeciwem wszystko jest w nalezytym porzadku”.

Trzeci element dotyczy zdania zawartego w faksie Wydzialu Sprzeciwéw z dnia
29 czerwca 1999 r., w ktérym informuje on interwenienta, ze zostal mu ,wyznaczony
ostateczny termin [..] na przedstawienie stanu faktycznego oraz wszelkich
dowodéw i argumentéw uzupelniajacych, jakimi [uzna on] za stosowne uzasadni¢
[sw&j] sprzeciw”, czytanego Iacznie z faksem Wydziatu Sprzeciw6w z dnia 7 kwietnia
1999 r. W opinii Izby Odwolawczej zawiadomienie to nie wyja$nilo nieporozumienia
wywolanego wczeéniejszymi zawiadomieniami.

Sad nie zgadza si¢ z dokonang przez Izbe Odwolawcza analiza trzech skladajacych
sie na ten przypadek elementéw.

1

Jesli chodzi o faks Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 7 kwietnia 1999 r., nalezy
w pierwszej kolejnosci wskazaé, ze odnosi si¢ on wyraznie do zasady 15 i zasady 18
ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego i informuje jedynie, Ze nie zostal przed-
stawiony wykaz towaréw i uslug w jezyku postepowania w sprawie sprzeciwu.
W braku konkretnych odniesiei, w szczegélnosci do zasad 16 i 17 tego
rozporzadzenia, faks ten nie mégl da¢ interwenientowi podstaw do powstania
uzasadnionego oczekiwania, ze spelnil on postawione przez zasade 17 ust. 2 tego
rozporzadzenia wymogi dotyczace przedstawiania dowodéw w jezyku postgpowania.
Ocena taka jest poparta faktem, ze sam interwenient, powolujac si¢ na prawo do
ochrony uzasadnionych oczekiwan, nie powotal si¢ na ten faks.
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Jesli chodzi o drugi ze wspomnianych wyzej elementow, stwierdzi¢ nalezy, ze takie
powiadomienie pochodzace od samego interwenienta nie moze by¢ traktowane na
réwni z dziataniem administracji wspdlnotowej mogacym da¢ stronie wnoszacej
sprzeciw podstawy do powstania uzasadnionych oczekiwan. A zatem nie mozna
oprze¢ uzasadnionego oczekiwania na jednostronnym dzialaniu strony, ktéra
odniostaby z niego korzys¢. Ponadto, jak juz to stusznie zauwazyl Urzad, twierdzenie
takie nakladaloby na Wydzial Sprzeciwéw niezgodny z tym systemem obowigzek
wspierania strony wnoszacej sprzeciw.

Jesli chodzi o trzeci wyzej wskazany element, a mianowicie powolane powyzej
w pkt 84 i znajdujace si¢ w faksie z dnia 29 czerwca 1999 r. zdanie, stwierdzi¢ nalezy,
uwzgledniajac w szczegdlnosci uzycie pojecia ,dodatkowy”, ze zdanie to, czytane
w zwigzku z faksem z dnia 7 kwietnia 1999 r., takze nie moglo spowodowaé po
stronie interwenienta powstania uzasadnionego oczekiwania co do tego, ze
przediozone $wiadectwa rejestracji spelniaja odpowiednie wymogi jezykowe. Pismo
to nie zawiera Zadnych dajacych ku temu podstawy stwierdzen. Jesli zatem pismo to
nie moglo wyjasni¢ ewentualnego nieporozumienia lub watpliwosci interwenienta,
ten ostatni powinien si¢ w tym przypadlku zwrécié sie z nimi do Urzedu.

Ponadto w pkt 22 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza blednie stwierdzila, ze faks
z dnia 29 czerwca 1999 r. informowal interwenienta, iz dysponuje on terminem
czterech miesigcy na przedstawienie stanu faktycznego, dowodéw oraz argumentéw
uznanych przezen za wlasciwe do poparcia swego sprzeciwu oraz ze ,dokumenty”
musza by¢ przedstawione w jezyku postepowania w sprawie sprzeciwu lub powinno
by¢ do nich dolaczone tlumaczenie. (,Please note that documents must be in the
language of the proceedings or accompagnied by a translation”). Ta wskazéwka co
do jezyka postgpowania nie moze wiec by¢ rozumiana jako odnoszaca sig jedynie do
»stanu faktycznego, dowodéw oraz argumentéw”. Przeciwnie, ma ona charakter
og6lny, a zatem wyklucza mozliwos¢, aby faks z dnia 29 czerwca 1999 r. mégt by¢
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rozumiany jako oznaczajacy, ze dolaczone do sprzeciwu egzemplarze $wiadectwa
rejestracji spetnialy wymogi jezykowe.

Podnoszac wreszcie, ze faks z dnia 29 czerwca 1999 r.,, rozumiany w normalnym
znaczeniu, oznaczal, ze stwierdzony w faksie z dnia 7 kwietnia 1999 r. brak
tlumaczenia na jezyk postepowania wykazéw towaréw, ktérych dotycza wezedniejsze
znaki towarowe, zostal usuniety, interwenient sam przyznaje, ze faks ten nie moze
by¢ interpretowany jako oznaczajacy, ze $wiadectwa rejestracji spelniaja wymogi
jezykowe.

Interwenient podnosi ponadto, ze w dwéch z pigciu powolanych przez niego decyzji
izb odwotawczych zadecydowano, ze z uwagi na zachowanie Wydziatu Sprzeciwow
strona wnoszaca sprzeciw mogla powolywa¢ si¢ na uzasadnione oczekiwanie co do
tego, ze spelnita wymogi dotyczace thumaczenia informacji zawartych odpowiednich
éwiadectwach rejestracji.

Nalezy w tym wzgledzie przypomnie(, Ze tak jak zostato to stwierdzone powyzej,
a takze w oderwaniu od kwestii, czy te decyzje sa, czy nie sg zgodne z powotanym
wyzej orzecznictwem dotyczacym ochrony uzasadnionych oczekiwar, zgodno$c
z prawem decyzji izb odwotawczych nie moze by¢ oceniana na podstawie wydanych
przez nie wczesniejszych decyzji (ww. wyrok w sprawie Kit Pro i Kit Super Pro,
pkt 32).

W tych okoliczno$ciach nalezy podsumowac, ze Izba Odwolawcza naruszyla prawo,
uznajac, ze Wydzial Sprzeciwéw spowodowal po stronie interwenienta powstanie
uzasadnionego oczekiwania co do tego, ze dolaczone do sprzeciwu egzemplarze
$wiadectw rejestracji nie byly dotkniete brakiem formalnym.
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Z powyzszego wynika, Ze nalezy uwzgledni¢ jedyny zarzut podniesiony na poparcie
zadania stwierdzenia niewazno$ci. Nalezy zatem stwierdzi¢ niewaznos¢ zaskarzonej
decyzji we wnioskowanym zakresie.

W przedmiocie kosztéow

Zgodnie z art. 87 ust. 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

W tym przypadku, poniewaz zgodnie z zadaniem strony skarzacej nalezy stwierdzi¢
niewazno$¢ czesci zaskarzonej decyzji, strona przegrywajaca sprawe jest interwe-
nient. Strona skarzgca zazadala jednak obciazenia kosztami nie interwenienta, ale
Urzedu, wliczajac w to koszty poniesione przez nig w ramach postepowania przed
Izba Odwotawcza.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze nawet jesli Urzad popart pierwsza czes¢ wniosku strony
skarzacej, nalezy, jako ze zaskarzona decyzja zostala podjeta przez jego Izbe
Odwolawczg, obciazy¢ go poniesionymi przez strone skarzaca kosztami postepo-
wania. Nalezy zatem postanowi¢, ze zgodnie z zadaniem strony skarzgcej Urzad
obcigzony zostanie poniesionymi przez nia w ramach postepowania przed Izba
Odwolawcza kosztami, natomiast interwenient poniesie swoje wlasne koszty.
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Z powyzszych wzgledéw
SAD (druga izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewaino$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 17 stycznia 2002 r, (sprawa nr R 1003/2000-1) w czeéci
dotyczacej uchylenia decyzji Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 7 wrzesnia
2000 r., przekazania sprawy de Wrydzialu Sprzeciwéw do ponownego
rozpoznania i obcigzenia kazdej ze stron kosztami postgpowania poniesio-
nymi w ramach postepowania przed Izba Odwolawcza.

2) Urzad zostaje obciazony kosztami postepowania poniesionymi przez
skarzaca, w tym kosztami poniesionymi przez niag w ramach postepowania
przed Izba Odwoltawcza.

3) Interwenient pokryje wlasne koszty.

Forwood Pirrung Meij

Wryrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 30 czerwca
2004 r.

Sekretarz Prezes
H. Jung J. Pirrung
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