LICHTWER PHARMA PRZECIWKO OHIM — LABORATOIRE LAFON (LYCO-A)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (piata izba)
z dnia 16 listopada 2006 r.”

W sprawie T-32/04

Lichtwer Pharma AG, z siedziba w Berlinie (Niemcy), reprezentowana przez
adwokatéw H. Kunza-Hallsteina i R. Kunza-Hallsteina,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez ]. Weberndorfera, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej drugq strong w postepowaniu przed Izbg Odwolawcza OHIM byto:

Laboratoire L. Lafon SA, z siedziba w Maisons-Alfort (Francja),
* Jezyk postepowania: niemiecki.
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majacej za przedmiot stwierdzenie niewaznosci decyzji Czwartej Izby Odwotawczej
OHIM z dnia 13 listopada 2003 r. (sprawa R 1007/2002-4) w czgéci orzekajacej
o podziale kosztéw poniesionych w zwiazku z postgpowaniem w sprawie sprzeciwu
i postepowaniem odwolawczym,

_SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPE]JSKICH (pigta izba),

w sktadzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Svéby, sedziowie,
sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zfozona w sekretariacie Sadu w dniu 29 stycznia 2004 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zfozona przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 8 czerwca 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 2 lutego 2006 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 23 czerwca 1999 r. skarzaca zlozyta w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgtoszenie wspélnotowego
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znaku towarowego 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. (zwanego dalej ,,rozporzadzeniem nr 40/94”). Znakiem, o ktdérego
rejestracje wniesiono, jest slowne oznaczenie Lyco-A dla towaréw nalezacych do
klas 5, 29 i 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynaro-
dowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca
1957 r., zrewidowanego i zmienionego.

Dzialajac na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, Queisser
Pharma GmbH & Co. wniosla wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego
sprzeciw opierajacy si¢ na istnieniu wcze$niejszego znaku towarowego
LYCO PROTECT. Decyzja nr 3111/2002 z dnia 30 paZdziernika 2002 r. Wydzial
Sprzeciwéw odrzucil sprzeciw Queisser Pharma z uwagi na brak prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w blad. Od decyzji tej nie wniesiono odwolania.

Dzialajac na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, Laboratoire
L. Lafon SA wnioslo wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego sprzeciw
opierajacy si¢ na istnieniu wczesniejszego znaku towarowego LYOC. Decyzjg
nr 3108/2002 z dnia 30 paZdziernika 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucit sprzeciw
Laboratoire L. Lafon z uwagi na brak prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad.

Dzialajac na podstawie art. 42 ust. 1 rozporzgdzenia nr 40/94, Medicom Pharma AG
wniosla wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego sprzeciw opierajacy si¢ na
istnieniu wczeéniejszego znaku towarowego LYCO Q10. Decyzja nr 3110/2002
z dnia 31 pazdziernika 2002 r. Wydzial Sprzeciwdw uwzglednil sprzeciw Medicom
Pharma i odmowil rejestracji zgloszonego znaku towarowego. Od decyzji tej nie
wniesiono odwolania.
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W dniu 16 grudnia 2002 r. Laboratoire L. Lafon zlozylo w OHIM pismo, w ktérym
wskazalo:

»Zgodnie z art. 57, 58 i 59 [rozporzadzenia nr 40/94] pragniemy poinformowaé
Paristwa, Ze Laboratoire L. Lafon zamierza odwotaé si¢ od [decyzji nr 3108/2002].
W konsekwencji prosimy o obcigzenie naszego konta [...] kwota 800 EUR. Pisemne
stanowisko przedstawiajace podstawy wniesienia odwolania zostanie przediozone
przed dniem 28 lutego [2003] r.”.

W dniu 3 lutego 2003 r. Laboratoire L. Lafon przediozylo pisemne stanowisko
przedstawiajace podstawy wniesienia odwotania.

W dniu 21 marca 2003 r. OHIM poinformowat skarzaca i Laboratoire L. Lafon, ze
decyzja nr 3110/2002 z dnia 31 paZdziernika 2002 r. uwzgledniajaca sprzeciw
Medicom Pharma stala si¢ prawomocna.

W dniu 10 kwietnia 2003 r. skarzaca zlozyla pismo, w ktérym zauwazyla, Ze
odwolanie stalo si¢ bezpodstawne, natomiast w dniu 11 kwietnia 2003 r.
Laboratoire L. Lafon zlozylo pismo, w ktérym zauwazylo, Ze postepowanie zostalo
zakonczone.

Decyzja z dnia 13 listopada 2003 r. (sprawa R 1007/2002-4) (zwang dalej ,zaskarzona
decyzja”) Czwarta Izba Odwolawcza stwierdzila, Ze postepowanie odwolawcze stalo
si¢ bezprzedmiotowe ze wzgledu na ostateczng odmowe rejestracji znaku
towarowego zgloszonego przez skarzaca. W decyzji tej Izba Odwotawcza obciazyta
ponadto skarzaca oplatami i kosztami postgpowania odwolawczego. W motywie
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dziewigtym zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza w nastepujacy spos6b uzasadnita
orzeczenie o kosztach:

»Poniewaz zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego Lyco-A zostalo odrzucone
ex tunc, to mimo Ze mamy tutaj do czynienia z odrebnym postgpowaniem, strona
pozwana jest strong przegrywajaca w tym postepowaniu. W konsekwencji pokrywa
ona oplaty i koszty poniesione w zwigzku z postepowaniem w sprawie sprzeciwu
oraz postepowaniem odwolawczym”.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci pkt 2 sentencji zaskarzonej decyzji,

— obciazenie strony pozwanej kosztami postgpowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi zasadniczo trzy zarzuty niewaznoéci.
W pierwszym zarzucie skarzaca powoluje si¢ na naruszenie przepiséw zasady 48
ust. 1 lit. c) i zasady 49 ust. 1 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia
13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1),
z p6in. zm. (zwanego dalej ,rozporzadzeniem nr 2868/95”) oraz zasady réwnego
traktowania, gdyz Izba Odwolawcza byta zobowiazana stwierdzi¢ niedopuszczalnogé
odwotania od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw. Drugi zarzut dotyczy naruszenia art. 81
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 i zasady stuszno$ci, poniewaz Izba Odwolawcza
w nieprawidfowy sposéb skorzystala z przystugujacego jej swobodnego uznania
w zakresie podzialu kosztéw postgpowania. Wreszcie w trzecim zarzucie skarzaca
stwierdza, ze OHIM winien byl — zgodnie z zasadami 21 i 51 rozporzadzenia
nr 2868/95 — zwrdci¢ stronom polowe oplaty za sprzeciw oraz caloéé oplaty za
odwolanie. Sad uwaza, Ze na wstepie nalezy rozpatrzy¢ drugi zarzut.

Argumenty stron

Skarzaca uwaza, ze uzasadnienie zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktérym skarzaca
przegrala sprawe réwniez w spornym postepowaniu i z tego powodu winna pokryé
poniesione w zwigzku z nim koszty, jest bledne.

Skarzaca utrzymuje po pierwsze, ze Izba Odwotawcza dokonata blednej wyktadni
art. 81 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94. W tym zakresie stwierdza ona, ze wykladnia
tego przepisu dokonana w $wietle prawa niemieckiego, ktéra stuzyla jako przyktad
w przypadku odpowiadajacych mu przepiséw rozporzadzenia, wskazuje, ze Izba
Odwolawcza winna byla rozwazy¢, jakie byloby prawdopodobne rozstrzygniecie
W postgpowaniu w sprawie sprzeciwu miedzy skarzaca a Laboratoire L. Lafon.
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Uwaza ona ponadto, Ze fakt uwzglednienia sprzeciwu nie moze powodowaé odmowy
rejestracji znaku towarowego ex tunc, a jedynie ex nunc. W przeciwnym wypadku
w razie uwzglednienia sprzeciwu OHIM bylby zobowigzany zwrécié wszystkie
oplaty za sprzeciw wniesione w innych zawistych wcigz postepowaniach, poniewaz
zgloszenie byloby postrzegane jako nigdy niewniesione. Skarzaca powoluje sie¢ w tym
wzgledzie na zasade 19 ust. 3 rozporzadzenia nr 2868/95. Skarzgca twierdzi wreszcie,
ze zasada 21 rozporzadzenia nr 2868/95 wskazuje, iz obcigzenie strony przegrywa-
jacej wszystkimi kosztami zwigzanymi z wszystkimi zawistymi postepowaniami
w sprawie sprzeciwu nie bylo zamiarem prawodawcy.

Skarzaca twierdzi po drugie, Ze przedstawione przez Izbe Odwotawcza uzasadnienie
nie zawiera podstaw odstgpienia od zasady slusznoéci. Zdaniem skarzacej zasada
stuszno$ci wymaga podziatu kosztéw na dwie cze$ci, w przypadku gdy — tak jak
w niniejszym przypadku — jeden ze sprzeciwéw wobec rejestracji tego samego
zgloszenia wspdélnotowego znaku towarowego prowadzi do odrzucenia tego
zgloszenia. Z wytycznych dotyczacych postepowania przed OHIM wynika zdaniem
skarzacej, ze obcigzenie caloicia kosztdéw stanowi zasade wylacznie w przypadku
zakoriczenia postepowania przez jedna ze stron. Przypomina ona, Ze na stronie 130
projektu wytycznych dotyczacych postepowania w sprawie sprzeciwu wskazano
nastepujaco:

»W przypadku braku wydania orzeczenia rozstrzygniecie w przedmiocie kosztéw
zalezy od uznania Wydzialu Sprzeciwéw (art. 81 ust. 4 [rozporzadzenia nr 40/94]).
Urzad nie moze okreslaé, ktora ze stron jest strong »wygrywajaca lub przegrywa-
jaca«, a w konsekwencji zgodnie z zasada stuszno$ci kazda ze stron ponosi wlasne
koszty”.

OHIM wnosi o oddalenie tego zarzutu.
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Ocena Sqdu

Zgodnie z art. 81 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 ,[w] przypadku gdy postgpowanie
nie prowadzi do wydania orzeczenia, koszty ponosi [...] izba odwolawcza [w przy-
padku umorzenia postepowania rozstrzygniecie w przedmiocie kosztéw zalezy od
uznania izby odwolawczej]”.

Z brzmienia tego przepisu wynika, ze izbie odwotawczej przystuguje szeroki zakres
swobodnego uznania w odniesieniu do podziatu kosztéw w decyzji o umorzeniu
postgpowania [zob. podobnie postanowienie Sadu z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie
T-163/04 Schéfer przeciwko OHIM — KoKa (Mike’s MEALS ON WHEELS),
niepublikowane w Zbiorze, pkt 55]. W takich okolicznoéciach sad wspélnotowy nie
moze zastapi¢ oceny dokonanej przez izbe odwolawcza wlasng ocena. Do niego
nalezy niemniej zbadanie, czy w $wietle rozwazan, ktére mogly stanowié¢ podstawe
dokonanej przez nig oceny, izba odwolawcza nie przekroczyla granic przystuguja-
cego jej swobodnego uznania i nie skorzystala z tego uprawnienia w sposéb
oczywiscie bledny.

Nalezy przypomniel, ze w zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdzita na
wstepie, iz postgpowanie odwolawcze stalo si¢ bezprzedmiotowe z uwagi na
ostateczna odmowe rejestracji znaku towarowego zgloszonego przez skarzaca,
a nastepnie nakazala jej — na podstawie art. 81 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 —
pokry¢ oplaty i koszty poniesione w zwigzku z postepowaniem w sprawie sprzeciwu
oraz postgpowaniem odwolawczym.

W tym wzgledzie Izba Odwolawcza uzasadnila swa decyzje, stwierdzajac, ze
»[p]oniewaz zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego [...] zostato odrzucone
ex tunc, to mimo Ze mamy tutaj do czynienia z odrgbnym postgpowaniem,
[skarzaca] jest strong przegrywajaca w tym postepowaniu”,
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Przede wszystkim bezsporne jest, Ze postgpowanie w sprawie sprzeciwu, ktére
doprowadzito do odmowy rejestracji znaku towarowego zgloszonego przez skarzaca,
i postepowanie miedzy nig a Laboratoire L. Lafon, ktére bylo w tym przypadku
rozstrzygane przez Izbe Odwolawczg, dotyczyly odmiennych stanéw faktycznych.
Wynika z tego, ze ocena prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad w kazdym
z tych postepowan zaklada rozpatrzenie wszystkich okolicznosci stanu faktycznego
i prawnego wskazanych w kazdym z tych przypadkéw przez strony.

A zatem okoliczno$é¢ uwzglednienia jednego sprzeciwu, nawet jeéli pozbawia
réwnolegle toczace si¢ postepowania przedmiotu, w zaden sposéb nie pozwala na
stwierdzenie, ktéra ze stron w tych réwnolegle toczacych si¢ postgpowaniach jest
strong przegrywajaca. W istocie wskazanie strony przegrywajacej dane postepowanie
musi opiera¢ sie na przedmiocie oraz ramach faktycznych i prawnych tego
postepowania, tak jak zostaly one zdefiniowane w zadaniach stron.

Ponadto niezaleznie od skutkéw decyzji odrzucajacej zgloszenie znaku towarowego,
obcigzenie zglaszajacego znak towarowy, ktérego rejestracja zostala odmdwiona,
kosztami poniesionymi we wszystkich ewentualnie réwnolegle toczacych sie
postepowaniach nie moze wynikaé automatycznie — jak to zalozono
w zaskarzonej decyzji — z decyzji uwzgledniajacej jeden ze sprzeciwéw wniesionych
wobec tego zgloszenia.

W $wietle tych rozwazaii Sad uznaje, ze skarzaca stusznie wskazala, iz przedstawione
przez Izbe Odwolawcza uzasadnienie dotkniete jest oczywistym bledem w zakresie,
w jakim stwierdzono, iz z uwagi na odmowe rejestracji znaku towarowego w innym
postepowaniu w sprawie sprzeciwu skarzaca nalezy uzna¢ za strong przegrywajaca
postepowanie toczace sie miedzy nig a Laboratoire L. Lafon i z tego powodu winna
ona pokry¢ oplaty i koszty poniesione w zwigzku z postepowaniem w sprawie
sprzeciwu oraz postepowaniem odwolawczym. Dokonujac takiej oceny, Izba
Odwolawcza przekroczyla zakres swobodnego uznania przystugujacy jej na mocy
art. 81 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.
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W konsekwencji nalezy stwierdzi¢ niewazno$é pkt 2 sentencji zaskarzonej decyzji,
bez potrzeby badania pozostalych zarzutéw podniesionych przez skarzaca.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM przegral sprawe, nalezy
— zgodnie z Zadaniem skarzacej — obciazy¢ go kosztami postepowania.

Z. powyzszych wzgledéw

SAD (pigta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ pkt 2 sentencji decyzji Czwartej Izby Odwola-
wczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 13 listopada 2003 r. (sprawa
R 1007/2002-4),
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2) OHIM zostaje obcigzony kosztami postepowania.

Vilaras Dehousse Svaby

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 listopada
2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Vilaras
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