FOCUS MAGAZIN VERLAG PRZECIWKO OHIM — ECI TELECOM (HI-FOCUS)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (trzecia izba)
z dnia 9 listopada 2005 r.”

W sprawie T-275/03

Focus Magazin Verlag GmbH, z siedziba w Monachium (Niemcy), reprezentowana
przez adwolkata U. Giirtlera,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,
* Jezyk postepowania: niemiecki.
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w ktérej druga strong w postepowaniu przed izba odwolawcza OHIM byla:

ECI Telecom Ltd, z siedzibg w Petah Tikva (Izrael),

majacej za przedmiot skarge o stwierdzenie niewaznosci decyzji Czwartej izby
odwolawczej OHIM z dnia 30 kwietnia 2003 r. (sprawa R 913/2001-4) dotyczacej
postgpowania w sprawie sprzeciwu pomiedzy Focus Magazin Verlag GmbH i ECI
Telecom Ltd,

SAD PIERWSZE] INSTANC]JI WSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w skladzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Cztcz, sedziowie,

sekretarz: K. Andov4, administrator,

po zapoznaniu sig ze skarga i z replika zlozonymi w sekretariacie Sadu odpowiednio
w dniu 4 sierpnia 2003 r. i 2 kwietnia 2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge i duplika ztozonymi w sekretariacie Sadu
odpowiednio w dniu 10 grudnia 2003 r. i 8 lipca 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 maja 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 1 pazdziernika 1999 r. ECI Telecom Ltd (zwana dalej ,zgtaszajacym”)
dokonata zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie
rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (DzU. 1994, L 11, str. 1), z péiniejszymi
zmianami.

Zgloszony znak towarowy to oznaczenie stowne Hi-FOCuS.

Towary i ustugi, dla ktérych dokonano zgloszenia znaku towarowego, naleza do
klasy 9 i 38 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej
klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

— klasa 9: ,Systemy telekomunikacyjne i komutacyjne sluzace do transmisji
réznych ustug telefonicznych i skladajace si¢ ze skalowanego szerokopasmo-
wego systemu dostepu; systemy telekomunikacyjne wykorzystujace technologie
na bazie miedzi; systemy telekomunikacyjne wykorzystujace widkna optyczne;
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systemy telekomunikacyjne i komutacyjne wykorzystujace asynchroniczny tryb
transmisji; systemy telekomunikacyjne do transmisji réznych ustug telefonicz-
nych pomiedzy siecig lokalna a abonentem, wraz z centralg telefoniczna
i modulem abonenckim”;

— klasa 38: , Transmisja réznych ustug telefonicznych w skalowanym szerokopas-
mowym systemie dostepu; transmisja telekomunikacyjna wykorzystujaca
technologi¢ na bazie miedzi; transmisja telekomunikacyjna w systemach
wiékien optycznych; transmisja telekomunikacyjna i ustugi komutacyjne
wykorzystujace asynchroniczny tryb transmisji; uslugi telefoniczne pomigdzy
siecig lokalng a abonentem wraz z centrala telefoniczna i modulem abonenc-
kim”.

Zgloszenia dokonano w jezyku angielskim. Jezyk francuski zostal wskazany jako
drugi jezyk na podstawie art. 115 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

Zgloszenie zostalo opublikowane w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych

nr 41/00 z dnia 22 maja 2000 r.

W dniu 18 lipca 2000 r. Focus Magazin Verlag GmbH wniést na podstawie art, 42
rozporzadzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku. Sprzeciw
zostal oparty na krajowym stownym znaku towarowym FOCUS, zarejestrowanym
w Niemczech w dniu 23 maja 1996 r. pod nr 394 07 564 dla towaréw i ustug
nalezacych do klas 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36,
38, 39,41 42.
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Sprzeciw zostal wniesiony wobec wszystkich towaréw i uslug wskazanych
w zgloszeniu wspélnotowego znaku towarowego i oparty na wszystkich towarach
i ustugach objetych weze$niejszym znakiem towarowym. W sprzeciwie skarzaca
powolala wzgledne podstawy odmowy rejestracji wskazane w art, 8 ust. 1 lit. b)
i art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

Sprzeciw zawieral tytulem dowodu rejestracji wcze$niejszego znaku towarowego
$wiadectwo rejestracji niemieckiego znaku towarowego, na kt6rym zostal oparty
sprzeciw, dostarczony w jezyku niemieckim, oraz $wiadectwo rejestracji migdzyna-
rodowego znaku towarowego FOCUS o numerze 663 349, ktérego wlascicielem byta
réwniez skarzaca, sporzadzone w jezyku francuskim. Skarzgca wskazata jezyk
francuski jako jezyk postepowania.

W dniu 19 wrzeénia 2000 r. Wydzial Sprzeciwéw wyznaczyl skarzacej termin na
dostarczenie wykazu towaréw i usiug we wspomnianym jezyku do dnia 19 listopada
2000 r., w przeciwnym razie sprzeciw zostanie odrzucony jako niedopuszczalny. Na
dokumencie, w ktérym wyznaczono termin, znajdowata si¢ wzmianka ,Powiado-
mienie wnoszacego sprzeciw o brakach stwierdzonych w sprzeciwie {zasada 15 i 18
[ust] 2 rozporzadzenia [Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego (Dz.U. L 303, str. 1)]}".

Faksem z dnia 27 wrzeénia 2000 r. skarzaca poinformowala OHIM o fakcie, ze
wymagane tlumaczenie przediozyla juz wraz ze sprzeciwem. Ponownie dostarczyta
$wiadectwo rejestracji miedzynarodowego znaku towarowego nr 663 349, zazna-
czajac, ze chodzi o oficjalne tlumaczenie miedzynarodowej rejestracji niemieckiego
znaku towarowego, na ktérym zostat oparty sprzeciw, sporzadzone przez Swiatowa
Organizacje Wiasnosci Intelektualnej (WIPO).

W dniu 15 stycznia 2001 r. Wydzialu Sprzeciwow skierowal do skarzacej kolejny
dokument zatytutowany ,Powiadomienie wnoszgcego sprzeciw o dacie otwarcia fazy
kontradyktoryjnej postepowania w sprawie sprzeciwu i o terminie na przedstawienie
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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
[nr 2868/95])”. Do dokumentu tego byla dolaczona nota wyjasniajaca dotyczaca
dowoddw, ktére nalezy dostarczyé na poparcie sprzeciwu.

Pismem z dnia 21 marca 2001 r. zglaszajacy poinformowal skarzaca o swoim
zyczeniu polubownego rozwiazania sporu.

W dniu 15 maja 2001 r. skarzaca dostarczyla uzupelniajace dokumenty dotyczace
stanu faktycznego, dowoddéw i argumentéw na poparcie swojego sprzeciwu.

W dniu 12 lipca 2001 r. OHIM poinformowal skarzacy, ze przekazal wspomniane
dokumenty zglaszajacemu, zaznaczajgc przy tym jednak, Ze poniewaz skarzaca nie
dostarczyla kompletnego tlumaczenia na jezyk postepowania §wiadectwa rejestracji
jedynego znaku towarowego, na ktérym zostal oparty sprzeciw, tj. niemieckiego
znaku towarowego nr 394 07 564, OHIM podejmie decyzje w sprawie sprzeciwu.

W dniu 16 lipca 2001 r. skarzaca ponownie przestala do OHIM swoje pismo z dnia
27 wrzeénia 2000 r., zgodnie z ktérym wykaz towaréw i uslug wczesniejszego
niemieckiego znaku towarowego odpowiadal wykazowi migdzynarodowego znaku
towarowego. Podkreélita ona, ze §wiadectwo rejestracji migdzynarodowej wymie-
nialo w sposéb wyrazny wczeéniejszy niemiecki znak towarowy jako znak
podstawowy, jak réwniez date pierwszenstwa, oraz ze $wiadectwo rejestracji
wczesniejszego znaku towarowego zawieralo wszystkie informacje wraz ze
standardowymi kodami, wobec czego zglaszajacy mdgl zapoznad si¢ ze wszystkimi
koniecznymi informacjami.
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Decyzja z dnia 27 sierpnia 2001 r. Wydzial Sprzeciwéw odrzucil sprzeciw na tej
podstawie, zZe nie dostarczajgc kompletnego tlumaczenia $wiadectwa rejestracji
swojego niemieckiego znaku towarowego, skarzaca nie przedstawila dowodu
istnienia swojego wczeéniejszego znaku towarowego. Wydzial ten uznal, ze
odestanie do wykazu towaréw i uslug objetych znakiem miedzynarodowym nie
moze byé uwazane za kompletne tlumaczenie na jezyk francuski niemieckiego
$wiadectwa rejestracji.

W dniu 15 pazdziernika 2001 r. skarzaca wniosta do OHIM na podstawie art. 57-62
rozporzadzenia nr 40/94 odwolanie od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw. W zalaczniku
do odwolania znajdowalo si¢ francuskie tlumaczenie niemieckiego $wiadectwa
rejestracji wezeéniejszego znaku towarowego.

Decyzja z dnia 30 kwietnia 2003 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzjg”), czwarta izba
odwolawcza odrzucila odwolanie. Izba stwierdzila, ze skarzgca byla zobowigzana
przedstawi¢ dowdd istnienia swojego wczeéniejszego znaku towarowego poprzez
dostarczenie tlumaczenia §wiadectwa rejestracji i Zze dowdd przedstawiony w tym
wzgledzie byl niewystarczajacy. Poza tym izba odwolawcza uznala, ze OHIM nie byt
zobowigzany do powiadamiania wnoszacego odwolanie, ze ktéry§ dokument lub
jego tlumaczenie nie byl wystarczajacy dla wykazania wczeéniejszego prawa.
Ponadto izba odwolawcza odméwila uwzglednienia tlumaczenia niemieckiego
$wiadectwa rejestracji, przedstawionego po raz pierwszy dopiero przed nig.

Zadania stron

Skarzgca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci decyzji Wydzialu Sprzeciwdw;
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— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— nakazanie OHIM rozstrzygniecia w sprawie z uwzglednieniem orzeczenia Sadu;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

W przedmiocie dopuszczalno$ci trzeciego Zadania skarzacej

W trzecim Zadaniu skarzaca wnosi do Sadu o nakazanie OHIM rozstrzygnigcia
w spawie z uwzglednieniem orzeczenia Sadu.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia
40/94 OHIM zobowiazany jest do podjecia niezbednych $rodkéw w celu
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zastosowania si¢ do orzeczenia sadu wspélnotowego. Nie ma zatem potrzeby, aby
Sad kierowal nakaz do OHIM. OHIM jest bowiem zobowigzany do wyciggniecia
konsekwencji z sentencji i uzasadnienia wyrokéw Sadu [wyroki Sadu z dnia
31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko
OHIM (Giroform), Rec. str. 11-433, pkt 33, z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie
T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. 11-683, pkt 12,
i z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM —
Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. 1I-2251, pkt 22].

Trzecie zadanie skarzacej jest zatem niedopuszczalne.

Co do istoty sprawy

W uzasadnieniu swojej skargi skarzaca powoluje zasadniczo trzy zarzuty oparte, po
pierwsze, na nieuwzglednieniu przez Wydzial Sprzeciwdw dostarczonych dowodéw,
po drugie, naruszeniu obowigzku zbadania dowoddéw przedstawionych przez nia
przed izba odwolawcza i po trzecie, nieprzestrzeganiu zasad dowodu istnienia
wezesniejszego znaku towarowego.

Na poczatek nalezy zbadaé zarzut drugi.

Argumenty uczestnikow

Skarzaca utrzymuje, ze dowdd weze$niejszego prawa moze byé dostarczony jeszcze
na etapie odwolania do izby odwolawczej.
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Zasady 16—20 rozporzadzenia nr 2868/95, ktdre ograniczaja okres, w ktérym dowéd
moze by¢ dostarczony, stosujg sie bowiem wylacznie do postepowania w sprawie
sprzeciwu. Ponadto zasada skutecznej ochrony prawnej zostalaby naruszona, jezeli
nie byloby mozliwe przedstawienie innych dowodéw istnienia wezeéniejszego znaku
towarowego w postepowaniu odwolawczym.

Skarzaca utrzymuje, iz z wyroku Sadu z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie T-308/01
Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec. str. 1I-3253, wynika, ze
dowdd istnienia wezeéniejszego znaku towarowego moze byé¢ dostarczony na etapie
odwotlania. Uwzglednienie lub nieuwzglednienie nowych dowodéw jest niemniej
jednak uzaleznione od oceny danego przypadku, ktéra w niniejszej sprawie powinna
prowadzi¢ do uwzglednienia przedstawionego thumaczenia.

Zdaniem skarzacej nieuwzglednienie nowych dowodéw i okolicznosci faktycznych
zamiast zmniejszy¢ obcigzenie praca OHIM, wrecz je zwigkszy, co jest sprzeczne
z zasadg bezpieczenstwa prawnego. Jezeli bowiem sprzeciwy miataby byé¢ odrzucane
z powodu zwyklych brakéw formalnych, wlasciciel wczesniejszego znaku towaro-
wego mdglby natychmiast wnie$¢ wniosek o uniewaznienie na podstawie art. 52 i 55
rozporzadzenia nr 40/94, co w konsekwencji spowodowaloby ponowne badanie
wszystkich okolicznoéci faktycznych.

Ponadto poniewaz zglaszajacy nie zaprzeczyl w pierwszej instancji istnieniu
wczesniejszego znaku towarowego, rowniez on powinien zaakceptowaé przedsta-
wienie innych dowodéw. Rozwazenie intereséw przewidziane przez art. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94 wymagalo zatem uwzglednienia ttumaczenia niemieckiego
$wiadectwa rejestracji. Poniewaz skarzaca przedstawita dowody w postgpowaniu
w sprawie sprzeciwu, chociaz w jezyku niebedgcym jezykiem postgpowania, jest
stusznym pozwoli¢ jej na przedlozenie odpowiedniego tlumaczenia na etapie
odwolania. Ostatecznie zgltaszajacy moze rowniez skorzystaé z prawa skargi do Sadu,
wobec czego jego prawa obrony nie s3 naruszone.
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OHIM uwaza, ze ww. wyrok w sprawie KLEENCARE nie znajduje zastosowania
w niniejszej sprawie. Mianowicie uwzglednienie sytuacji faktycznej i prawnej
w chwili wydania decyzji izby odwolawczej nie moze w konsekwencji powodowaé
naprawy brakéw proceduralnych lub uzupelnienia akt poza wyznaczonym
terminem. W postepowaniach inter partes uprawnienia dyskrecjonalne przystuguja
OHIM w odniesieniu do dopuszczalnoéci nowych faktéw lub dowodéw tylko wtedy,
jezeli wezedniej nie wyznaczyl terminu dla ich przedstawienia, co nie mialo miejsca
w niniejszym przypadku. Taka wyldadnie potwierdza wyrok Sadu z dnia 23 paz-
dziernika 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut fiir Lernsysteme przeciwko OHIM —
Educational Services (ELS), Rec. str. 1I-4301, pkt 29, dotyczacy przedstawienia
dowodu uzywania wezeéniejszego znaku towarowego [wyrok Sadu z dnia 13 czerwca
2002 r. w sprawie T-232/00 Chef Revival USA przeciwko OHIM — Massagué Marin
(Chef), Rec. str, 11-2749].

OHIM podnosi, ze jezeli strony moglyby naprawiaé¢ nieprzestrzeganie terminéw
przed pierwsza instancja OHIM, przedstawiajac nowe fakty lub dowody po raz
pierwszy przed izba odwolawczg, procedura rejestracji wspélnotowych znakéw
towarowych znacznie by si¢ przedluzyla, co naruszaloby zasade bezpieczenstwa
prawnego.

Ponadto OHIM przypomina, Ze decyzje w sprawie sprzeciwu nie maja mocy
wigzacej, podczas gdy decyzja o odrzuceniu wniosku o uniewaznienie, ktéra staje sig
ostateczna, jest decyzja prawomocng. Chodzi tu o dwie odrgbne procedury bedace
przedmiotem regulacji wspdlnotowej, a stanowisko skarzacej prowadzi do
podwazenia tego rozréznienia.

Niedopuszczalne jest ograniczanie praw obrony zglaszajacego do wewngtrznej
instancji odwolawczej OHIM [postanowienie Sadu z dnia 17 listopada 2003 r.
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w sprawie T-235/02 Strongline przeciwko OHIM — Scala (SCALA), Rec. p. 11-4903].
Ciagglo$¢ funkcjonalna pomigdzy instancjami OHIM wymaga, aby skutki prawne
niedochowania terminu utrzymywaly si¢ przed izba odwotawcza. Pominigcie jednej
instancji z powodu dopuszczalnoéci nowych argumentéw w instancji odwotawczej
nie moze by¢ kompensowane mozliwoscia zwrécenia sie do Sadu lub ewentualnie do
Trybunatu, poniewaz postepowanie przed sadem wspélnotowym jest znacznie
bardziej zlozone i kosztowne niz postgpowanie administracyjne przed OHIM.

Ocena Sqdu

W niniejszym przypadku bezspornym jest, ze skarzaca przedstawila wraz ze
sprzeciwem niemieckie $wiadectwo rejestracji wczeéniejszego znaku towarowego
oraz sporzadzone w jezyku francuskim $wiadectwo rejestracji swojego migdzyna-
rodowego znaku towarowego nr 663 349, opartego na wczesniejszym znaku
towarowym. Bezspornym jest réwniez, Ze skarzaca dostarczyla w zalaczeniu do
odwotania od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw francuskie tlumaczenie niemieckiego
$wiadectwa rejestracji weze$niejszego znaku towarowego.

Ten ostatni dokument zostal przedstawiony przez skarzaca, poniewaz Wydziat
Sprzeciwdéw uznat, iz $wiadectwo rejestracji miedzynarodowego znaku towarowego
opartego na wcze$niejszym krajowym znaku towarowym nie moglo by¢ uwazane za
kompletne tlumaczenie na jezyk postepowania niemieckiego $wiadectwa rejestracji,
pomimo faktu, ze skarzaca poinformowala go, ze tlumaczenie sporzadzone przez
WIPO bylo tlumaczeniem oficjalnym miedzynarodowej rejestracji niemieckiego
znaku towarowego, na ktérym zostat oparty sprzeciw.
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Sad przypomina, ze z ciaglosci funkcjonalnej migdzy instancjami OHIM wynika, ze
w zakresie zastosowania art. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94 izba
odwolawcza jest zobowigzana do oparcia swojej decyzji na wszelkich elementach
stanu faktycznego i prawnego, ktére zainteresowana strona przedstawita badz to
w postepowaniu przed jednostka orzekajaca w pierwszej instancji, badz — jedynie
z zastrzezeniem ust. 2 tego artykulu — w postepowaniu odwolawczym (ww. wyrok
w sprawie KLEENCARE, pkt 32). W zwiazku z tym, inaczej niz twierdzi OHIM
w odniesieniu do postgpowania inter partes, funkcjonalna ciaglo$¢ miedzy
instancjami OHIM nie skutkuje niedopuszczalnoécia w $wietle art. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94 powolywania si¢ przez strong na okolicznosci faktyczne lub
prawne przed izbg odwolawczg, jezeli strona nie przedstawita tych okolicznogci
przed skltadem orzekajacym w pierwszej instancji w terminach do tego wyznaczo-
nych w tej instancji. Funkcjonalna cigglo§¢ miedzy instancjami OHIM skutkuje —
wregcz przeciwnie — tym, ze dopuszczalne jest, aby taka strona powolata sie na takie
okolicznodci przed izba odwolawczg, z zastrzezeniem stosowania w tej instancji
art. 74 ust, 2 tego rozporzadzenia [wyrok Sadu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie
T-164/02 Kaul przeciwko OHIM — Bayer (ARCOL), dotychczas niepublikowany
w Zbiorze, pkt 29].

W konsekwencji, skoro w niniejszej sprawie przediozenie odnoénego dokumentu nie
bylo spéinione w rozumieniu art. 74 ust. 2 rozporzadzenia 40/94, lecz zostalo
dokonane w zalaczniku do pisemnego stanowiska zlozonego w izbie odwolawczej
w dniu 15 pazdziernika 2001 r., czyli z zachowaniem terminu czterech miesigcy
przewidzianego w art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, to nie mogl ona odméwié
uwzglednienia tego dokumentu.

W tych okolicznosciach nie jest istotne odestanie poczynione przez OHIM do ww.
wyroku w sprawie Chef, ktéry dotyczyt nie dowodéw przedstawionych przed izbg
odwotawcza, lecz kwestii, czy Wydzial Sprzeciwéw byl zobowiazany powiadomié
wnoszacego sprzeciw o braku polegajgcym na nieprzedstawieniu przez niego
w wyznaczonym w tym celu terminie tlumaczenia §wiadectwa rejestracji
wczesniejszego krajowego znaku towarowego. Ponadto w tej sprawie Sad nie uznat
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za konieczne orzekania w kwestii, czy i w jakim zakresie okolicznoéci faktyczne lub
prawne przedstawione po uplywie terminu wyznaczonego mogly lub nie mogly
zostaé uwzglednione przez OHIM na podstawie art. 74 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94, poniewaz wnoszacy sprzeciw nie przedstawil tlumaczenia takze po uplywie
terminu (ww. wyrok w sprawie Chef, pkt 63-65).

Nie mozna takze uwzgledni¢ poczynionego przez OHIM odestania do ww. wyroku
w sprawie ELS, dotyczacego przedstawienia dowodu uzywania wezeéniejszego znaku
towarowego po uplywie terminu wyznaczonego przez OHIM przed Wydzialem
Sprzeciwéw, poniewaz jezeli dowody zostaly przedstawione przed izba odwotawcza
w terminie, izba odwolawcza jest zobowigzana do ich uwzglednienia przy
rozpatrywaniu odwolania (ww. wyroki w sprawie KLEENCARE, pkt 32,
i w sprawie ARCOL, pkt 29). W kazdym razie nalezy przypomnieé, ze
w niniejszym przypadku skarzaca przedstawila w terminie juz przed Wydziatem
Sprzeciwéw dowdd istnienia jej wczesniejszego prawa, a nastepnie przed izba
odwolawczg dodatkowe tlumaczenie, poniewaz Wydzial Sprzeciwéw nie uznat
miedzynarodowego §wiadectwa rejestracji za kompletne tlumaczenie wczeéniejszego
znaku towarowego.

Nie jest réwniez istotne odwolanie si¢ przez OHIM do ww. postanowienia w sprawie
SCALA. W tej sprawie skarzaca przedstawila bowiem niezbedne dokumenty
i thumaczenia po raz pierwszy przed Sadem, podczas gdy w niniejszym przypadku
przedstawienie i uwzglednienie odnos$nego tlumaczenia przed izba odwolawcza
pozwolilo zglaszajacemu na wykonanie jego praw obrony w postepowaniu inter
partes, a izbie odwolawczej na wystarczajace upewnienie si¢ co do faktycznego
istnienia powolanych praw (ww. postanowienie w sprawie SCALA, pkt 45). Poza
tym nie mozna wykluczyé¢ ze wzgledu na rodzaj miedzynarodowego $wiadectwa
rejestracji, sporzadzonego w jezyku postepowania, zZe wraz z niemieckim $wiadec-
twem rejestracji sporzadzonym w jezyku niemieckim pozwolitoby ono zgtaszaja-
cemu na wykonanie jego praw obrony w postepowaniu inter partes przed
Wydziatem Sprzeciwéw, a izbie odwolawczej na wystarczajace upewnienie si¢ co
do faktycznego istnienia powolanych praw.
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Ponadto nie mozna w niniejszym przypadku przyjaé argamentu OHIM, zZe
procedura rejestracji wspélnotowych znakéw towarowych doznalaby znacznego
przedluzenia, jezeli strony moglyby przedstawiaé okolicznosci faktyczne lub dowody
po raz pierwszy réwniez przed izbg odwolawczg. Wrecz przeciwnie, poniewaz wiele
zgodnych dowoddéw istnienia wcze$niejszego prawa zostalo przedstawionych
w postepowaniu przed Wydzialem Sprzeciwdw, fakt odmowy przyjecia dodatko-
wego tlumaczenia przedlozonego przed izbg odwolawcza w konsekwencji pociagnat
za sobg przedluZenie tego postepowania.

Z powyiszego wynika, Ze nie uwzgledniajgc dokumentu przedstawionego przed nia
przez skarzaca w terminie wyznaczonym przez art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, izba
odwolawcza naruszyla art. 74 tego rozporzadzenia. W konsekwencji nalezy
stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji, bez koniecznoéci orzekania przez Sad
w przedmiocie innych zarzutéw oraz dopuszczalnosci zgdania stwierdzenia
niewaznosci decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

W przedmiocie kosztow

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

Poniewaz OHIM przegral sprawe, zgodnie z zadaniem skarzacej nalezy obciazyé go
kosztami postgpowania.
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Z powyzszych wzgledow

SAD PIERWSZEJ INSTANCII (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie niewazno$¢ decyzji Czwartej izby odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
z dnia 30 kwietnia 2003 r. (sprawa R 913/2001-4).

2) Strona pozwana zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Jaeger Tiili Czacz

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 9 listopada 2005 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Jaeger
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