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WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCJI (czwarta izba)
z dnia 1 lutego 2006 r."

W sprawach polaczonych T-466/04 i T-467/04

Elisabetta Dami, zamieszkala w Mediolanie (Wlochy), reprezentowana
przez adwokatéw P. Beduschiego oraz S. Giudici,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM bylo:

The Stilton Cheese Makers Association, z siedziba w Surbiton, Surrey
(Zjednoczone Krélestwo),

* Jezyk postepowania: francuski.
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majacych za przedmiot dwie skargi na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM
z dnia 20 wrze$nia 2004 r. (sprawy R 973/2002-2 i R 982/2002-2), wydane
w postepowaniu w sprawie sprzeciwu miedzy Elisabetta Dami a The Stilton Cheese
Makers Association,

~ SAD PIERWSZE] INSTANC]I
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w skladzie: H. Legal, prezes, P. Lindh i V. Vadapalas, sedziowie,
sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skargami zlozonymi w sekretariacie Sadu w dniu 19 listopada
2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z postanowieniem prezesa czwartej izby Sadu z dnia 2 maja
2005 r. w przedmiocie polaczenia spraw T-466/04 i T-467/04,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
10 czerwca 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 pazdziernika 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 13 pazdziernika 1999 r., na podstawie 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., skarzaca Elisabetta Dami zlozyta w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie
wspdlnotowego znaku towarowego.

Znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono, to slowny znak towarowy
GERONIMO STILTON.

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 16, 25, 28, 29, 30
i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca
1957 r., zrewidowanego i zmienionego.
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Towary nalezace do klas 29 i 30 odpowiadaja, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu
opisowi:

— klasa 29: ,mieso; ryby; malze i skorupiaki niezywe; dréb i dziczyzna; ekstrakty
migsne; mieso puszkowane; owoce i warzywa konserwowane, suszone
i gotowane; galaretki; dzemy; jajka; mleko; produkty mleczne; nabial; sery;
maslo; jogurt; napoje mleczne; jadalne oleje i tluszcze; pikle; konserwy
z owocami; konserwy z warzywami; konserwy miesne; konserwy rybne”,

— Kklasa 30: ,masa na ciasto; ciasta, cukierki; kawa; herbata; kakao; cukier; ryz;
tapioka; substytuty kawy; maka; produkty zbozowe; chleb; biszkopty; ciasta;
ciastka; pralinki; lody spozywcze; midd; syrop; pieprz; ocet; sosy; przyprawy; 16d;
napoje kawowe, kakaowe i czekoladowe”.

W dniu 5 czerwca 2000 r. zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane
w Biuletynie Wspdlnotowych Znakow Towarowych nr 45/00.

W dniu 5 wrzeénia 2000 r., na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94, The Stilton Cheese Makers Association wniosto sprzeciw
wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla towaréw nalezacych do klas 16,
29 i 30. Na poparcie sprzeciwu wnoszacy sprzeciw powolal sie na znaki towarowe
zarejestrowane w kilku panstwach cztonkowskich, odpowiadajace stowu ,stilton”
i odnoszace sie do produktéw mlecznych.
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Decyzja z dnia 30 wrze$nia 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM uznal sprzeciw
w odniesieniu do towaréw nalezacych do klas 29 i 30 oraz odrzucil sprzeciw
w pozostalym zakresie.

W dniu 29 listopada 2002 r., na podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, skarzaca
wniosta odwolanie od decyzji, ktére zostalo przypisane Drugiej Izbie Odwolawczej
OHIM i ktéremu zostala nadana sygnatura R 982/2002-2. Whniosla ona do Izby
Odwotawczej o odrzucenie sprzeciwu nie tylko w stosunku do towaréw nalezacych
do klasy 16, ale réwniez w odniesieniu do towaréw nalezacych do klas 29 i 30.

W tym samym dniu wnoszacy sprzeciw réwniez wniést odwotanie od tej samej
decyzji, przy czym odwolaniu temu nadano sygnature R 973/2002-2 i przypisano je
réwniez Drugiej Izbie Odwolawczej OHIM. Do wspomnianej Izby Odwotawczej
wnidst on o uwzglednienie sprzeciwu nie tylko w stosunku do towaréw z klas 29 i 30,
ale réwniez w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 16.

Strony czterokrotnie zlozyly wspélne wnioski o zawieszenie postepowania w sprawie
R 973/2002-2. Izba Odwotawcza uwzglednila te wnioski. Nawet jesli formalnie
sprawy te nie zostaly polaczone przez Izbe Odwotawcza, wspdélne wnioski
0 zawieszenie postepowania odwolawczego zlozone w sprawie R 973/2002-2 zostaly
potraktowane jako rozciagajace sie réwniez na postepowanie odwolawcze w sprawie
R 982/2002-2. W zakresie czwartego wniosku o zawieszenie postepowania
w powiadomieniu datowanym na dziefi 2 kwietnia 2004 r. Izba Odwolawcza
wskazala nastepujaco:

~Potwierdzamy Panistwu, ze postepowanie zostalo zawieszone na okres dwéch
miesiecy do dnia 5 czerwca 2004 r. Biorac pod uwage wczeéniejsze wnioski, ten
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okres zawieszenia zostanie uznany za ostateczny, chyba ze strony moga przedstawic
wyjatkowe okolicznos$ci uzasadniajace dalsze zawieszenie”.

Pismem z dnia 3 czerwca 2004 r. skarzaca wniosla o ograniczenie wykazu towaréw
oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym w taki sposéb, aby, po pierwsze,
w ramach klasy 29, wykresli¢ odniesienie do ,nabialu i ser6w” i, po drugie, w ramach
klasy 30 doda¢ uscislenie: ,[z] wylaczeniem wszystkich artykuléw zywnosciowych
lub napojéw wyprodukowanych na bazie seréw”.

Pismem z dnia 4 czerwca 2004 r. strony wspélnie wniosly do Izby Odwolawczej
0 zawieszenie postepowania. Zgodnie z tym pismem strony o§wiadczyly réwniez, po
pierwsze, odnoszac sie do treéci pisma z dnia 3 czerwca 2004 r., ze skarzaca ,wniosla
o zmiang specyfikacji towaréw w ramach tego zgloszenia znaku towarowego” oraz,
po drugie, ze ,stanowisko [wnoszacego sprzeciw jest] nastepujace: z chwila gdy [...]
specyfikacja towaréw w ramach tego zgloszenia [zostanie zmieniona] celem
[wykreslenia] dla klasy 29 [odniesienia do] »seréw, produktéw mlecznych« i do
»produktéw obejmujacych ‘produkty mleczne’ w szerokim rozumieniu,
w szczeg6lnosci mleko, maslo, napoje mleczne i jogurty« oraz [wykreslenia] dla
»klasy 30 [...] [odniesienia do] wszystkich artykuléw zywnosciowych i napojéw
zawierajacych ser lub wyprodukowanych na bazie sera, sprzeciw zostanie
wycofany«”.

Pismem z dnia 15 czerwca 2004 r. Izba Odwotawcza poinformowala strony o tym, ze
pismo z dnia 4 czerwca 20004 r. interpretuje ona jako wspdlny wniosek
o ograniczenie wykazu towaréw oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym
i w konsekwencji przedstawila stronom wykaz ograniczony zgodnie z tym
wnioskiem. W tym samym pi$émie Izba Odwolawcza dodala réwniez, ze
«w przypadku gdyby [wnoszacy sprzeciw] wycofal sprzeciw”, strony zostana
wezwane do wskazania, przed dniem 14 lipca 2004 r., czy zawarly one ugode co
do podziatu kosztéw poniesionych w zwigzku z postepowaniem w sprawie sprzeciwu
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i postepowaniem odwolawczym. Uscilita ona, ze w braku takiej ugody Izba orzeknie
co do podziatu kosztéw postepowania.

Pismem z dnia 16 czerwca 2004 r. skarzaca wniosta do Izby Odwolawczej o zmiane
interpretacji, ktéra wydawalo si¢ zawiera¢ pismo z dnia 15 czerwca 2004 r.,
i o potwierdzenie, ze jedynym dokonanym ograniczeniem wykazu towaréw
oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym jest to wskazane w pi$émie z dnia
3 czerwca 2004 r. Skarzaca podtrzymala, ze pismo z dnia 4 czerwca 2004 r. stanowilo
jedynie wspélny wniosek o zawieszenie postepowania odwolawczego z uwagi na
rozbiezno$¢ woli stron, poniewaz wnoszacy sprzeciw zazadal dalszych zmian niz te
wskazane w pi$mie z dnia 3 czerwca 2004 r.

Pismem z dnia 23 czerwca 2004 r. Izba Odwolawcza odrzucita ten wniosek. Przede
wszystkim przypomniala ona, ze wniosek o ograniczenie wykazu towaréw
oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym nie moze zosta¢ wycofany, poniewaz
stal sie on wiazacy. Nastepnie stwierdzila ona, ze sformulowanie zawarte we
wspélnym pi$mie stron z dnia 4 czerwca 2004 r., a mianowicie ,w przypadku gdy
specyfikacja zostanie zmieniona [...], sprzeciw zostanie wycofany”, moze zostac
zrozumiane wylacznie jako wniosek o ograniczenie wspomnianego wykazu. Ponadto
z uwagi na fakt, ze strony podpisaly i wystaly pismo wspélnie, stwierdzila ona, ze
skarzaca pisemnie wyrazila swoja zgode na taki warunek. Izba Odwotawcza uznala
zatem, ze po prostu przychylita sie do wspélnego wniosku stron o powiadomienie, ze
ograniczenie wykazu towaréw oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym
zostalo zatwierdzone bez zmian.

Pismem z dnia 1 lipca 2004 r. wnoszacy sprzeciw ponownie poinformowal Izbe
Odwolawcza, ze zamierza wycofa¢ swéj sprzeciw, jezeli, i tylko w takim przypadku,
wykaz towaréw oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym zawarty w pi$mie
Izby Odwotawczej z dnia 15 czerwca 2004 r. nie zostanie zmieniony.
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Pismem z dnia 23 lipca 2004 r. wnoszacy sprzeciw wezwal Izbe Odwolawcza, aby
potwierdzila, ze wspomniany wykaz zostal ostatecznie ograniczony zgodnie z trescia
pisma Izby Odwolawczej z dnia 15 czerwca 2004 r.

Pismem z dnia 29 lipca 2004 r. Izba Odwolawcza potwierdzila, ze zatwierdzonym
ograniczeniem wspomnianego wykazu jest to, ktére zostalo wskazane w piémie
z dnia 15 czerwca 2004 r. i w konsekwencji, ze sprzeciw nalezy uzna¢ za wycofany.

Decyzjami wydanymi w dwéch sprawach w dniu 20 wrzeénia 2004 r. (zwanymi dalej
»zaskarzonymi decyzjami”) Izba Odwolawcza stwierdzila, ze uznajac, iz wycofanie
sprzeciwu zakonczylo postepowanie w sprawie, jedyna pozostala do rozpatrzenia
kwestia jest podzial kosztéw z uwagi na to, ze strony nie zawarly ugody. W tym
zakresie zgodnie z art. 81 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 nakazala ona kazdej ze
stron poniesienie wlasnych kosztéw zwiazanych z postepowaniem w sprawie
sprzeciwu i postepowaniem odwolawczym.

Zadania stron

Strona skarzaca wnosi do Sadu w kazdej ze spraw o:

— ustalenie, ze pismo z dnia 4 czerwca 2004 r. skierowane do OHIM i podpisane
wspélnie przez skarzaca i wnoszacego sprzeciw nie zawiera o$wiadczenia
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zmierzajacego do zakornczenia postgpowania przed Izba Odwolawczg, a jedynie
wniosek o zawieszenie tego postepowania,

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonych decyzji i przekazanie sprawy Izbie
Odwolawczej OHIM do ponownego rozpoznania,

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu w kazdej ze spraw o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonych decyzji,

— nakazanie kazdej ze stron w postepowaniu przed Sadem poniesienie wlasnych
kosztéw.

Co do prawa

Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze Izba Odwotawcza blednie stwierdzila, ze strony daly wyraz
wspdlnej woli zakornczenia postepowania przed OHIM. Potwierdza ona w tym
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wzgledzie, ze wspélne pismo stron z dnia 4 czerwca 20004 r. stanowilo zwykly
wniosek o zawieszenie postepowania z zamiarem zawarcia ugody w zakresie
towardéw, ktére nalezalo wykreslic z wykazu towaréw oznaczonych zgloszonym
znakiem towarowym.

Natomiast wspomniane pismo nie zawieralo jakiegokolwiek o$wiadczenia zmie-
rzajacego do zakonczenia postepowania przed Izba Odwolawcza. Przeciwnie,
wynikalo z niego jasno, ze strony nie zawarly ugody majacej na celu zakonczenie
postepowania. Po pierwsze, pismo to ukazywalo, ze pismem z dnia 3 czerwca
20004 r. skarzaca przedstawila Izbie Odwotlawczej wniosek o ograniczenie wykazu
oznaczonych towaréw zgodnie z ugoda zawarta z wnoszacym sprzeciw w dniu
22 grudnia 2003 r. Po drugie, wyjasnialo ono, ze wnoszacy sprzeciw, przyjmujac do
wiadomodci ten wniosek o ograniczenie, wskazal, ze wycofa sprzeciw jedynie, gdy
pewne inne towary, ktérych nie obejmowala wspomniana ugoda, réwniez zostana
wykreslone z omawianego wykazu.

Skarzaca wnioskuje z tego, ze Izba Odwolawcza niewtasciwie zinterpretowala
wniosek o zawieszenie postepowania zlozony przez strony w postepowaniu przed
OHIM.

OHIM stwierdza, ze skarga jest zasadna i Ze nalezy stwierdzi¢ niewazno$é
zaskarzonych decyzji. Podnosi on, ze w orzecznictwie uznano dopuszczalnosé
takiego zadania [wyroki Sadu z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz
przeciwko OHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), Zb.Orz. str. 11-1845, pkt 32—
36, oraz z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie T-22/04 Reemark przeciwko OHIM —
Bluenet (Westlife), Zb.Orz. str. 11-1559, pkt 16-19].

Co do istoty sprawy stwierdza on, za przykladem skarzacej, ze pismo z dnia
4 czerwca 2004 r. zawiera jedynie wspdlny wniosek stron o zawieszenie

II - 195



27

28

29

WYROK Z DNIA 1.2.2006 r. — SPRAWY POLACZONE T-466/04 1 T-467/04

postepowania. W konsekwencji uwaza on, ze dokonujac ograniczenia wykazu
towaréw oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym, Izba Odwolawcza
naruszyla art. 44 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.

Ocena Sqgdu

W przedmiocie dopuszczalno$ci zadan stron

Na wstepie nalezy wskazaé, ze w pierwszym zadaniu skarzaca wnosi do Sadu
o ustalenie, ze skierowane do OHIM pismo z dnia 4 czerwca 2004 r., podpisane
wspdlnie przez strony, nie zawiera oéwiadczenia zmierzajacego do zakornczenia
postepowania przed Izba Odwolawcza, a jedynie wniosek o zawieszenie tego
postepowania. Zadanie to nie ma charakteru odrebnego w stosunku do drugiego
zadania skarzacej, zmierzajacego do stwierdzenia niewaznos$ci zaskarzonych decyzji,
gdyz stanowi argument na jego poparcie. W konsekwencji nie ma potrzeby orzeka¢
w przedmiocie tego zadania jako takiego.

Natomiast OHIM w pierwszym zadaniu wnosi do Sadu o stwierdzenie niewazno$ci
zaskarzonych decyzji.

W tym zakresie nalezy przypomnie¢, ze w ramach postepowania dotyczacego skargi
na decyzje izby odwolawczej wydanej w postepowaniu w sprawie sprzeciwu OHIM
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nie ma uprawnienia — poprzez przyjete przed Sadem stanowisko — do zmiany
granic sporu, ktore wynikaja z roszczen, odpowiednio, zglaszajacego i wnoszacego
sprzeciw [wyrok Trybunalu z dnia 12 paZdziernika 2004 r. w sprawie C-106/03 P
Vedial przeciwko OHIM, Rec. str. [-9573, pkt 26, utrzymujacy w postepowaniu
odwolawczym w mocy wyrok Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-110/01
Vedial przeciwko OHIM — France Distribution (HUBERT), Rec. str. II-5275; ww.
wyrok w sprawie Westlife, pkt 16, oraz wyrok Sadu z dnia 15 czerwca 2005 r.
w sprawie T-186/04 Spa Monopole przeciwko OHIM — Spaform (SPAFORM),
Zb.Orz. str. 11-2333, pkt 19].

Z orzecznictwa tego nie wynika jednak, ze OHIM jest zobowiazany wnosi¢
o oddalenie skargi na decyzje jednej z jego izb odwolawczych. W istocie, skoro
OHIM nie ma czynnej legitymacji wymaganej do wniesienia skargi na decyzje jednej
z izb odwotawczych, to nie moze by¢ on za kazdym razem zobowiazany do obrony
wszystkich zaskarzonych decyzji izb odwotawczych czy tez do zadania bezwzglednie
oddalenia wszystkich skierowanych przeciwko takim decyzjom skarg (ww. wyrok
w sprawie BIOMATE, pkt 34; ww. wyrok w sprawie Westlife, pkt 17, oraz ww. wyrok
w sprawie SPAFORM, pkt 20).

W tych okolicznoéciach nic nie stoi na przeszkodzie, aby OHIM przylaczyl sie do
zadania strony skarzacej lub wrecz poprzestal na pozostawieniu rozstrzygniecia
uznaniu Sadu, przedstawiajac wszystkie argumenty, jakie uzna za wlasciwe celem
udzielenia Sadowi wyjasnienr [ww. wyrok w sprawie BIOMATE, pkt 36, oraz wyrok
Sadu z dnia 25 pazdziernika 2005 r. w sprawie T-379/03 Peek & Cloppenburg
przeciwko OHIM (Cloppenburg), Zb.Orz. str. 11-4633, pkt 22].

OHIM nie moze natomiast formulowal zadan majacych na celu stwierdzenie
niewaznoéci lub zmiane decyzji izby odwolawczej w kwestii, ktéra nie zostala
podniesiona w skardze, ani tez przedstawiac zarzutéw, ktére nie zostaly podniesione
w skardze (ww. wyrok w sprawie Vedial przeciwko OHIM, pkt 34, oraz ww. wyrok
w sprawie Cloppenburg, pkt 22).
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W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, ze OHIM przedstawil wylacznie argumenty
na poparcie zadan skarzacej, zdaniem ktérej Izba Odwolawcza blednie stwierdzila,
ze strony daly wyraz wspdlnej woli zakornczenia postepowania przed
OHIM. W konsekwencji wniesione przez OHIM zadanie i argumenty przedstawione
na jego poparcie sa dopuszczalne, o ile nie wykraczaja poza zakres zadan
i argumentéw przedstawionych przez skarzaca.

Co do istoty sprawy

Na poparcie skargi skarzaca, wspierana przez OHIM, utrzymuje, ze Izba
Odwotawcza niestusznie uznala, iz strony daly wyraz wspoélnej woli zakonczenia
postepowania przed OHIM. W tym zakresie nalezy wskazaé, ze zaskarzone decyzje
nie wskazywaly w wyrazny sposéb, ze postepowanie zostalo zakonczone.

Jednakze nalezy stwierdzi¢, ze orzekajac o podziale kosztéw postepowania przed
OHIM w oparciu o zalozenie, zgodnie z ktérym ,wycofanie sprzeciwu zakonczylo
postepowanie w sprawie” (zob. uzasadnienie zawarte odpowiednio w motywach 20
i 21 zaskarzonych decyzji), Izba Odwolawcza postanowila w domyélny sposéb
o zamknieciu postepowania.

Mimo ze wyzej wskazane uzasadnienie nie jest precyzyjne, przedstawienie faktéw
dotyczacych przebiegu postepowania i w szczegélnosci wymiany pism pomiedzy
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stronami a Izbg Odwotawcza (zob. odpowiednio motywy 9-18 i 10-19 zaskarzonych
decyzji) jest wystarczajaco szczegélowe, aby umozliwi¢ Sadowi zrozumienie
i ustalenie przyczyn, dla ktérych Izba Odwolawcza uznala, ze skarzaca ograniczyla
zgloszenie znaku towarowego, a wnoszacy sprzeciw w odpowiedzi go wycofal.

Nalezy zatem zbada¢, czy w niniejszej sprawie Izba Odwolawcza mogla zasadnie
wnioskowaé, ze strony posiadaly wspélna wole zakoriczenia zawistego przed nia
postepowania. W tym zakresie nalezy wskazaé, ze jesli chodzi o przesltanki
i procedure zlozenia wniosku o cze$ciowe lub calo$ciowe wycofanie wniosku
0 rejestracje znaku towarowego lub sprzeciwu przed OHIM, art. 44 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 przewiduje, ze zglaszajacy moze w kazdej chwili wycofa¢
zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego lub ograniczy¢ zawarty w nim wykaz
towar6w lub ustug.

Ponadto zgodnie z zasada 20 ust. 5 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia
13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U. L 303,
str. 1), jezeli zglaszajacy ogranicza wykaz towaréw i ustug na podstawie art. 44 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94, OHIM powiadamia o tym strone wnoszaca sprzeciw
i wzywa ja do okre$lenia, w terminie, ktéry moze jej wyznaczy¢, czy podtrzymuje
sprzeciw i, jesli tak, w stosunku do ktérych pozostalych towaréw i uslug.

Zgodnie z orzecznictwem przewidziane w tym przepisie uprawnienie do ograni-
czenia wykazu towaréw i ustug nalezy wylacznie do zglaszajacego wspélnotowy znak
towarowy, ktéry moze w kazdej chwili skierowaé taki wniosek do OHIM. W tym
kontekscie calkowite lub cze$ciowe wycofanie zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego musi zosta¢ dokonane w spos6b wyrazny i bezwarunkowy [wyrok Sadu
z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec.
str. II-753, pkt 61].
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Wreszcie, o ile prawda jest, ze prawodawca nie przewidzial wyraznie mozliwosci
wycofania sprzeciwu, poniewaz art. 44 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 dotyczy
jedynie wycofania zgloszenia znaku towarowego, Sad orzekl juz wczesniej, ze
zgodnie z logika tego rozporzadzenia z uwagi na to, ze zglaszajacy znak towarowy
i wnoszacy sprzeciw maja takie same prawa w postepowaniu w sprawie sprzeciwu,
nalezy uznad, ze ta réwno$¢ rozciaga sie réwniez na uprawnienie do wycofania pism
procesowych [postanowienia Sadu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-10/01 Lichtwer
Pharma przeciwko OHIM — Biofarma (Sedonium), Rec. str. 11-2225, pkt 15, oraz
z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie T-120/03 Synopharm przeciwko OHIM —
Pentafarma (DERMAZYN), Rec. str. 1I-509, pkt 19].

W niniejszej sprawie Sad wskazuje, ze twierdzenie Izby Odwolawczej, zgodnie
z ktérym strony wyrazily wspélna wole zakoniczenia postepowania, wykazuje brak
podstawy faktycznej.

W istocie nalezy przede wszystkim wskazaé¢, Ze jedynym wyraznym
i bezwarunkowym wnioskiem o ograniczenie wykazu towardéw oznaczonych
zgloszonym znakiem towarowym jest ten przedstawiony w pi$mie skarzacej z dnia
3 czerwca 2004 r.

Nastepnie, wbrew wymogom wskazanym w wyzej wymienionym orzecznictwie,
wspdlne pismo stron z dnia 4 czerwca 2004 r. nie zawiera jakiegokolwiek wyraznego
i bezwarunkowego wniosku o czesciowe wycofanie zgloszenia znaku towarowego
lub o wycofanie sprzeciwu.

Jesli chodzi o tre$¢ wspomnianego pisma, skarzaca i OHIM slusznie twierdza, ze
zawiera ono wylacznie wspélny wniosek o zawieszenie postepowania przed Izba
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Odwotawcza. W istocie jedyny wyrazny wniosek skierowany do Izby Odwolawczej
w tym pi$mie brzmi nastepujaco:

»W imieniu obu stron niniejszym wnosimy o zawieszenie postepowania odwola-
wczego”.

Zreszta wspomniane pismo wskazuje wylacznie na brak zgodnosci pomiedzy
stanowiskiem skarzacej, wyrazonym w pi$mie z dnia 3 czerwca 2004 r.,
a stanowiskiem wnoszacego sprzeciw w przedmiocie ograniczenia wykazu towaréw
oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym.

Ponadto stwierdzenia, Zze pismo z dnia 4 czerwca 2004 r. zawiera wspdlny wniosek
stron o zawieszenie postepowania i jednoczes$nie, ze zawiera ono wniosek
o zakoniczenie postepowania, sa sprzeczne, poniewaz wniosek o zawieszenie
postepowania staje sie bezprzedmiotowy w przypadku wycofania sprzeciwu.

Stwierdzenie, zgodnie z ktérym pismo z dnia 4 czerwca 2004 r. zawiera jedynie
wniosek o zawieszenie postepowania, znajduje poparcie w zdarzeniach zaistniatych
po zlozeniu tego wniosku. W istocie z akt sprawy wynika, Ze strony juz wcze$niej
kilkakrotnie skorzystaly z zawieszenia postepowania celem umozliwienia im
zawarcia ugody. W komunikacie z dnia 2 kwietnia 2004 r., postanawiajac po raz
czwarty o zawieszeniu postepowania, Izba Odwolawcza podkreslila, ze ,z uwagi na
wczesniejsze wnioski ten okres zawieszenia zostanie uznany za ostateczny, chyba ze
strony [moga] przedstawi¢ wyjatkowe okolicznosci uzasadniajace dalsze zawiesze-
nie”. Tak wiec to wlasnie w tym kontekscie nalezy interpretowaé pismo z dnia
4 czerwca 2004 r., ti. w ten spos6b, ze z uwagi na to, iz Izba Odwolawcza
zasygnalizowala stronom, ze co do zasady nie uwzgledni ona dalszych wnioskéw
o zawieszenie postepowania, strony probowaly przedstawi¢ wyjatkowe okolicznosci
uzasadniajace dalsze zawieszenie postepowania w niniejszej sprawie.
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Ponadto zaden z dokumentéw zawartych w aktach sprawy nie pozwala na
stwierdzenie, Ze nastepnie mialo miejsce zawarcie ugody uzasadniajacej zakonczenie
postepowania. Przeciwnie, wymiana korespondencji pomiedzy stronami, ktéra miata
miejsce po pi$émie z dnia 4 czerwca 2004 r., a przed wydaniem zaskarzonych decyzji,
wskazuje na dalszy brak zgodnosci w przedmiocie ograniczenia wykazu towaréw
oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym, ktérego powinna dokona¢ skarzaca,
aby wnoszacy sprzeciw zgodzil sie na jego wycofanie.

W pi$mie z dnia 15 czerwca 2004 r., w odpowiedzi na wspdlne pismo stron z dnia
4 czerwca 2004 r., Izba Odwolawcza poinformowala strony — zgodnie ze
stanowiskiem wnoszacego sprzeciw, jednakze bez zapytania sie skarzacej
o wyrazenie zgody na taka interpretacje — o tym, co zrozumiala jako wspdlne
stanowisko stron odnoszace si¢ do ograniczenia towaréw oznaczonych zgloszonym
znakiem towarowym.

W konsekwencji skarzaca w pi$mie z dnia 16 czerwca 2004 r. zaprzeczyla wyrazeniu
przez nia zgody na ograniczenie w takiej formie, jaka wynikata z powiadomienia Izby
Odwolawczej z dnia 15 czerwca 2004 r. Przypomniala ona, ze nie wyrazila zgody na
inne ograniczenia niz te wskazane w jej piSmie z dnia 3 czerwca 2004 r.
i w konsekwencji zazadala od Izby Odwolawczej zmiany pisma z dnia 15 czerwca
2004 r.

Mimo tego zaprzeczenia, w piSmie z dnia 23 czerwca 2004 r. Izba Odwolawcza
potwierdzita swoja interpretacje, zgodnie z ktéra chodzilo tutaj o wniosek
o ograniczenie oznaczonych towaréw, bez skonsultowania ze stronami dokladnego
zakresu pisma z dnia 4 czerwca 2004 r. Wskazala ona, ze pismo to, z uwagi na jego
tre$¢ i fakt, ze zostalo podpisane przez strony, moglo zosta¢ zrozumiane wylacznie
jako wniosek o ograniczenie oznaczonych towaréw oraz ze taki wniosek z chwilg,
w ktorej staje sie wiazacy, nie moze zosta¢ wycofany.

Brak wyraznej i bezwarunkowej zgody w zakresie zakonczenia postepowania jest
réwniez widoczny ze wzgledu na fakt, ze w pi$mie z dnia 1 lipca 2004 r. wnoszacy
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sprzeciw przypomnial, iz moze on wycofa¢ sprzeciw wylacznie pod ,formalnym
warunkiem”, ze wykaz towaréw oznaczonych zgloszonym znakiem towarowym, taki
jak wynika z pisma Izby Odwolawczej z dnia 15 czerwca 2004 r., nie zostanie
zmieniony. Pismem z dnia 23 lipca 2004 r. wnoszacy sprzeciw zazadal réwniez od
Izby Odwolawczej potwierdzenia, ze wspomniane ograniczenie faktycznie zostalo
dokonane oraz ze sprzeciw zostal uznany za wycofany.

Wreszcie mimo wyrazonej w pi$mie z dnia 16 czerwca 2004 r. wyraznej odmowy
przez skarzaca ograniczenia wykazu towaréw oznaczonych zgloszonym znakiem
towarowym zgodnie z zadaniem wnoszacego sprzeciw, pismem z dnia 29 lipca
2004 r., ktérego kopia zostata doreczona skarzacej, Izba Odwotawcza zapewnita
wnoszacego sprzeciw, ze ,zatwierdzonym ograniczeniem jest to wskazane w naszym
pismie z [dnia 15 czerwca 2004 r.], a w konsekwencji sprzeciw zostaje uznany [za]
wycofany”. Wszakze z uwagi na stanowisko wyrazone przez skarzaca w pismie z dnia
16 czerwca 2004 r. i w braku przedstawienia przez nia nastepnie wyraZnego
odmiennego wniosku, Izba Odwolawcza nie miala jakichkolwiek podstaw, aby
wyciagnac¢ taki wniosek.

Z powyzszego wynika, ze zaskarzone decyzje dotkniete sa bledem faktycznym
i w zwigzku z tym nalezy stwierdzi¢ ich niewazno$¢.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 ust. 2 regulaminu kosztami postepowania zostaje obciazona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz stwierdza sie
niewazno$¢ decyzji Izby Odwolawczej i z tego tytulu nalezy uznaé, ze OHIM
przegral sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem skarzacej — obciazy¢ go
poniesionymi przez nia kosztami.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 20 wrzesnia 2004 r. (sprawy R 973/2002-2 i R 982/2002-2).

2) OHIM zostaje obcigzony kosztami postepowania.

Legal Lindh Vadapalas

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 1 lutego 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon H. Legal
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