WYROK Z DNIA 11.7.2006 r. — SPRAWA T-252/04

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (pierwsza izba)
z dnia 11 lipca 2006 r.”

W sprawie T-252/04

Caviar Anzali SAS, z siedzibg w Colombes (Francja), reprezentowana przez
adwokata J.F. Jésusa,

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,
* Jezyk postepowania: francuski.
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w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawczg OHIM byta:

Novomarket, SA, z siedziba w Madrycie (Hiszpania),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
19 kwietnia 2004 r. (sprawa R 479/2003-2) dotyczacej postepowania w sprawie
sprzeciwu miedzy Caviar Anzali SAS a Novomarket, SA,

i SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w skladzie: J.D. Cooke, prezes, R. Garcia-Valdecasas i I. Labucka, sedziowie,
sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 18 czerwca 2004r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu
7 wrzesnia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 listopada 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Ramy prawne

Artykul 59, art, 62 ust. 1 i art. 74 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1), z pézniejszymi zmianami, stanowia:

Artykut 59

Termin i forma odwolania

Odwotanie [do izby odwolawczej] wnosi si¢ na pismie do Urzedu [Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)], w terminie dwéch
miesiecy od dnia doreczenia decyzji, ktérej odwolanie dotyczy. Odwolanie uwaza sie
za wniesione z chwila uiszczenia oplaty. Pisemne stanowisko przedstawiajace
podstawy odwolania wnosi sie w terminie czterech miesiecy od daty zawiadomienia
o decyzji.

[...]
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Artykut 62

Decyzje w sprawie odwolan

1. Po rozpatrzeniu odwolania co do istoty izba odwolawcza podejmuje decyzje
w sprawie odwolania. Izba odwolawcza moze albo skorzysta¢ z uprawnien
w granicach kompetencji posiadanych przez instancje, ktéra podjeta zaskarzong
decyzje, albo przekaza¢ sprawe do wspomnianej instancji w celu dalszego
postepowania.

Artykut 74

Badanie przez Urzad stanu faktycznego z urzedu

1. W trakcie postepowania Urzad bada stan faktyczny z urzedu; jednakze
w postepowaniu odnoszacym sie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji Urzad
ogranicza sie w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw
przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zado$¢uczynienia.

2. Urzad moze nie wzia¢ pod uwage stanu faktycznego lub dowoddéw, ktérych
zainteresowane strony nie przedstawily w odpowiednim terminie”.
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Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 18 kwietnia 2001 r. Novomarket SA (zwana dalej ,druga strona
postepowania przed OHIM”) dokonala, na podstawie rozporzadzenia nr 40/94,
zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM).

Zgloszenie dotyczylo przedstawionego ponizej oznaczenia graficznego:

Towary i uslugi, dla ktérych dokonano zgloszenia, naleza do klas 29 (,kawior, ryby
i ryby konserwowane, konserwowana ikra rybia i owoce morza, konserwowane
owoce morza”), 31 (,kra rybia i owoce morza”) oraz 35 (,uslugi informacyjne
i doradcze zwigzane ze sprzedaza detaliczng, importem i eksportem oraz
zarzgdzaniem przedsiebiorstwem) Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzy-
narodowej klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakéw towarowych
z dnia 15 czerwca 1957 r., w uzupelnionym i zmienionym brzmieniu.
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5 W dniu 6 maja 2002 r. Caviar Anzali SAS wniosla sprzeciw wobec rejestracji
zgloszonego znaku towarowego. Sprzeciw dotyczyl jedynie czedci towardw
wskazanych w zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego, a mianowicie:

»kawioru, ryb i ryb konserwowanych, konserwowanej ikry rybiej i owocéw
morza i konserwowanych owocéw morza”, nalezacych do klasy 29;

»ikry rybiej i mieczakéw”, nalezacych do klasy 31.

s Podstawe sprzeciwu stanowilo prawdopodobiefistwo wprowadzenia w btad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, dotyczace zgloszonego
znaku towarowego i wczes$niejszego znaku towarowego, z ktérego rejestracji
uprawniona jest skarzaca. Wczeéniejszym znakiem towarowym, zarejestrowanym
we Francji pod nr 92 432 018 z data zgloszenia 28 sierpnia 1992 r. dla kawioru (klasa
29) i bedacym przedmiotem rejestracji miedzynarodowej nr 597 147 z data
zgloszenia 18 lutego 1993 r. dla tego samego towaruy, jest przedstawiony ponizej
graficzny znak towarowy CAVIAR ASTARA:

T ASTARA

1I-2123



WYROK Z DNIA 11.7.2006 r. — SPRAWA T-252/04

Sprzeciw sporzadzony byl w jezyku francuskim i dotaczono do niego (jako dowdd
rejestracji wezeséniejszych znakéw towarowych) kopie $wiadectwa rejestracji z dnia
19 listopada 2001 r., wydana przez Institut national de la propriété industrielle
(francuski krajowy instytut wlasnosci intelektualnej) — francuski organ wtasciwy
w sprawach rejestracji znakéw towarowych, oraz wyciag z miedzynarodowego
rejestru znakéw towarowych opatrzony data 14 listopada 2001 r., wydany przez
Swiatowa Organizacje Wtasnosci Intelektualnej (WIPO), réwniez w jezyku francu-
skim.

W dniu 18 czerwca 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM zwrdcil sie do skarzacej
o dokonanie wyboru jezyka postepowania miedzy angielskim a hiszpanskim,
informujgc ja jednoczesnie, ze wszelka przyszta korespondencja bedzie musiata
by¢ prowadzona w jezyku postepowania lub przettumaczona na ten jezyk.
W odpowiedzi skarzgca skierowala w dniu 1 lipca 2002 r. sprzeciw zredagowany
w jezyku angielskim.

W dniu 14 pazdziernika 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw powiadomil skarzaca o tym, ze
przystugujacy jej termin na przedstawienie okolicznosci faktycznych, dowodéw
i uwag na poparcie sprzeciwu uplywa w dniu 15 lutego 2003 r. W piSmie
skierowanym przez Wydzial Sprzeciwéw znalazl sie nastepujacy zapis:

»Jesli nie wskazecie Pafstwo okoliczno$ci faktycznych, dowoddéw i argumentéw
w zakre§lonym terminie, [OHIM] wyda decyzje w przedmiocie sprzeciwu na
podstawie tych dowoddéw, ktérymi dysponuje. Jeéli dokumenty konieczne do
wykazania istnienia praw wczeéniejszych stanowiacych podstawe sprzeciwu lub do
wykazania, ze wystapily niezbedne przestanki, potwierdzajace trafno$¢ podniesio-
nych zarzutéw, nie zostang przedstawione w zakreslonym wyzej terminie, sprzeciw
zostanie odrzucony bez jego merytorycznego rozpatrzenia.

[...]
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Zwracamy uwage, ze wszystkie dokumenty powinny by¢ przedstawione w jezyku
postepowania lub powinno im towarzyszy¢ ttumaczenie. [OHIM] nie wezmie pod
uwage dokumentéw, ktére nie beda przettumaczone na jezyk postepowania [...].

Tlumaczenie jest takze wymagane w odniesieniu do wszelkich dokumentéw lub
zaswiadczen, ktére od tej chwili dolaczane bedg do akt sprawy, nie bedac
sporzadzonymi w jezyku postepowania [...]. Tlumaczenie takie nalezy przedstawic
w formie oddzielnego dokumentu, ktéry forma i trescia wiernie odpowiada
oryginalowi. Powinno ono zawiera¢ wszystkie istotne elementy, o ktérych mowa
w zalaczonych objasnieniach.

W przeciwnym razie [OHIM] nie wezmie pod uwage dokumentéw nieprzetluma-
czonych i wyda decyzje w przedmiocie sprzeciwu, biorgc za podstawe taki stan
sprawy, jak gdyby dokumenty te nie zostaly w ogdle przedstawione.

Do pisma z dnia 14 pazdziernika 2002 r. zalaczono objasnienia dotyczace dowodéw,
jakie nalezy przedstawi¢ w uzasadnieniu sprzeciwu. W pi$mie tym czytamy:

»TTumaczenia: je$li konieczne jest przetlumaczenie $wiadectwa rejestracji (lub
innego réwnowaznego dokumentu) na jezyk postepowania, wnoszacy sprzeciw
powinien przetlumaczy¢ wszystkie dokumenty, ktérych lista znajduje sie
w zamieszczonej powyzej rubryce [,Okolicznosci wymagajace dowodu”] dotyczacej
art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, przyjmujac dla kazdego z dokumentéw
standardowa nazwe, co jest konieczne, aby méc w sposéb wyrazny i jednoznaczny
okresli¢, jakiego rodzaju informacji on dotyczy. Jedynie wskazéwki administracyjne
nie majace znaczenia dla sprzeciwu nie muszg by¢ tlumaczone”.
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W zakre$lonym terminie, ktéry uplynal w dniu 15 lutego 2003 r. (zob. pkt 9
powyzej), skarzaca nie wskazala ani faktéw, ani dowoddéw, ani dodatkowych uwag.

W dniu 10 kwietnia 2003 r. Wydzial Sprzeciwéw przekazal skarzacej uwagi
przedstawione przez druga strone postepowania przed OHIM, zaznaczajgc:

»Zwraca sie uwage, ze nie ma juz mozliwoéci wymiany dalszych uwag. [OHIM]
informuje, ze wyda on decyzje, w ktérej odrzuci sprzeciw jako bezzasadny, z uwagi
na to, ze nie przedstawiono dowodu istnienia wcze$niejszych praw w wyznaczonym
przez [OHIM] terminie. Je$li nie zgadzacie sie Panstwo z tym rozstrzygnieciem,
z chwila wydania decyzji przysluguje Padstwu prawo odwolania (art. 57 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94)”.

W dniu 14 kwietnia 2003 r. skarzgca przedstawila w odpowiedzi na pismo OHIM
tlumaczenia na jezyk angielski $wiadectw rejestracji, ktére byly wczesniej
przedstawione w jezyku francuskim.

W dniu 11 czerwca 2003 r. Wydzial Sprzeciwéw OHIM odrzucil sprzeciw,
stwierdzajgc, ze skarzaca nie przedstawila dokumentéw niezbednych do wykazania
istnienia praw wczeéniejszych, na ktére powolano sie w sprzeciwie. Nie wzial on pod
uwage tlumaczen przedstawionych w dniu 14 kwietnia 2003 r. z uwagi na to, Zze
zlozono je po uplywie terminu zakreslonego celem wykazania zasadnosci twierdzen
zawartych w sprzeciwie. Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, ze skarzgca wybrata jako
jezyk postepowania angielski, ze wiedziala o koniecznosci przedstawienia tlumaczen
dokumentéw, zgodnie z zasada 17 ust. 2 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95
z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 (Dz.U.
L 303, str. 91), oraz ze wyznaczono jej termin na przedstawienie stanu faktycznego,
dowodéw, uwag oraz tlumaczen, zgodnie z zasada 20 ust. 3, zasadg 16 ust. 3 oraz
zasada 17 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95.
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W dniu 5 sierpnia 2003 r. skarzaca odwolala sie od decyzji Wydzialu Sprzeciwdw.
Do pisma zawierajacego uzasadnienie odwolania dolaczyla ona ponownie $wiadec-
twa rejestracji wraz z ich tlumaczeniem na jezyk angielski.

W dniu 19 kwietnia 2004 r. Druga Izba Odwolawcza OHIM oddalita odwotanie
skarzacej decyzja R 479/2003-2 (zwang dalej ,zaskarzong decyzjg”). Izba Odwola-
wcza stwierdzila, ze Wydzial Sprzeciwéw méglt zasadnie odrzuci¢ sprzeciw bez
merytorycznego rozpatrzenia sprawy z uwagi na to, ze skarzaca nie przedstawila
tlumaczen $wiadectw rejestracji w zakre$lonym terminie. Izba Odwolawcza
stwierdzila, ze Wydzial Sprzeciwéw prawidlowo powiadomil skarzgca o wymogach
zwigzanych z tlumaczeniami i o konsekwencjach niezastosowania si¢ do tych
wymogéw, lecz skarzaca ani nie przedstawila tych tlumaczen w zakre$lonym
terminie, ani nie wniosla o wyznaczenie w tym celu terminu dodatkowego. Wreszcie,
Izba Odwotawcza nie dopuscita dowoddéw w postaci ttumaczen swiadectw rejestracji
zalaczonych do pisma zawierajagcego uzasadnienie odwolania, z uwagi na to, Ze
zostaly one przedstawione po uplywie terminu zakre§lonego przez Wydzial
Sprzeciwéw na podstawie zasady 17 ust. 2 oraz zasady 20 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznodci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.
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OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania;

— na wypadek stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji — obcigzenie drugiej
strony postepowania przed Izba Odwolawcza kosztami poniesionymi przez
skarzaca.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi zasadniczo trzy zarzuty majace uzasadnié
zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji. W ramach zarzutu pierwszego wskazuje
ona na naruszenie przepiséw rozporzadzen nr 40/94 i 2868/95 dotyczacych
dewolutywnosci postepowania przed izbg odwolawcza. Drugi zarzut dotyczy
naruszenia ogélnej zasady réwnego traktowania. W ramach zarzutu trzeciego
skarzaca wskazuje na naruszenie zasady dobrej administracji oraz sprzeciwienie sig
»duchowi” rozporzadzen nr 40/94 i 2868/95.

Argumentacja stron

W ramach zarzutu pierwszego skarzaca twierdzi, ze zaskarzona decyzja narusza
przepisy dotyczace kompetencji izby odwolawczej. Powoluje sie ona na motyw
dwunasty oraz na art. 57 ust. 1 i art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, a takze na
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zasade 49 ust. 2 oraz zasade 50 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95. Z przepisdw tych
wynika, ze izba odwolawcza sprawuje zupelna i autonomiczng kontrole nad
decyzjami wydzialu sprzeciwéw. Kontrola ta nie ogranicza si¢ do kontroli zgodnosci
z prawem zaskarzonych decyzji, lecz z uwagi na dewolutywnos$¢ postepowania
odwolawczego obejmuje ona ponowne rozpoznanie sprawy, w ktérego ramach izba
odwolawcza ma obowiazek rozpozna¢ w calo$ci poczatkowy wniosek, majac na
wzgledzie przedstawione w odpowiednim terminie dowody.

Zdaniem skarzgcej izba odwolawcza obowigzana jest, na podstawie zasady 49 ust. 2
oraz zasady 50 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95, powiadomi¢ wnoszacego
odwolanie o wszelkich brakach zwiagzanych z przedstawieniem dowodu lub
dostarczeniem ttumaczen. Tymczasem w sprawie niniejszej Izba Odwotawcza, ktéra
po raz drugi otrzymala tlumaczenia jako zalacznik do pisma zawierajacego
uzasadnienie odwolania, nie zasygnalizowala skarzacej wystagpienia jakichkolwiek
problemdéw. Skarzaca jest zdania, ze gdyby nie bylo mozliwe ponowne rozpoznanie
poczatkowego wniosku wraz z zalaczonymi dokumentami, pozwoliloby to
wydzialowi sprzeciwéw na zajecie wobec wnoszacego sprzeciw uprzywilejowanej
pozycji, jako ze informujac o mozliwo$ci wniesienia odwolania, wiedziatby on o tym,
ze to odwolanie do izby odwolawczej skazane jest na niepowodzenie. Nie wzywajac
skarzacej do uzupelnienia stwierdzonych brakéw, Izba Odwolawcza pozbawila ja
mozliwosci skutecznego wykonywania przyslugujacego jej prawa do odwolania.

OHIM twierdzi, ze Izba Odwolawcza prawidlowo odrzucila przedstawione jej
tlumaczenia.

OHIM jest zdania, ze wyroku Sadu z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie T-308/01
Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE) (Rec. str. I1-3253) nie mozna
interpretowaé jako upowazniajacego strone do przedstawienia stanu faktycznego
i dowodéw na poparcie sprzeciwu po raz pierwszy — lub w stosownych
przypadkach, po raz drugi — w postepowaniu przed izba odwolawczy, jesli strona
ta nie zastosowala sie do terminu wyznaczonego jej na przedstawienie tego stanu
faktycznego i dowodéw w postepowaniu przed wydzialem sprzeciwéw.
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OHIM uwaza, ze terminy wyznaczane na podstawie zasad 16, 17, 20 i 22 ust. 2
rozporzadzenia nr 2868/95 sa terminami prekluzyjnymi. Jesli, jak w sprawie
niniejszej, niedochowanie terminu powoduje wygasniecie prawa z uwagi na
prekluzyjno$¢ terminu, OHIM nie moze skorzysta¢ z dyskrecjonalnych uprawnien
przystugujacych mu na podstawie art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, aby podja¢
decyzje o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu dowoddéw, ktére nie zostaly
przedstawione w odpowiednim terminie. Wniosek taki potwierdza tre§¢ wskazanego
wyzej art. 74 ust. 2, ktéry stosuje sie jedynie wéwczas, gdy dowody nie zostaly
przedstawione w ,odpowiednim terminie”, nie za§ gdy zostaly one przedstawione
»po terminie”.

OHIM jest zdania, ze wszczecie postepowania odwolawczego nie moze powodowaé
ponownego rozpoczecia biegu terminéw wyznaczonych przez wydzial sprzeciwéw.
Takie rozwigzanie spowodowaloby wydluzenie postepowann — sprzeczne co do
zasady z zasada pewno$ci prawa — skutkujace niemozno$cig zakonczenia
postepowania w rozsadnym terminie. OHIM uwaza, Ze wniesienie odwolania nie
moze wywolywal retroaktywnych skutkéw, ktére znosilyby konsekwencje nieza-
stosowania sie do terminu wyznaczonego w pierwszej instancji. W przeciwnym razie
przepisy dotyczace terminéw bylyby pozbawione skuteczno$ci. Taka wykladnia
zgodna jest z linig orzecznictwa zapoczatkowana rozstrzygnieciem Sadu zawartym
w wyroku z dnia 23 paZdziernika 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut fiir
Lernsysteme przeciwko OHIM — Educational Services (ELS), Rec. str. 11-4301,
pkt 29.

OHIM uzasadnia niedopuszczalno$¢ dowodu z tlumaczeniem réwniez koniecznos$-
cia poszanowania prawa do obrony zglaszajacego znak oraz przestrzegania zasady
réwnoéci broni obydwu stron postepowania. OHIM uwaza, po pierwsze, Ze
poszanowanie prawa do obrony przyslugujacego zglaszajacemu znak do rejestracji
wymaga, by od poczatku postepowania w sprawie sprzeciwu mogl on mie¢ pewno$é
co do istnienia i dokladnego zakresu ochrony wczeéniejszego prawa, na ktore
powolano sie w sprzeciwie, co w sprawie niniejszej nie mialo miejsca. Po drugie,
OHIM jest zdania, ze gdyby po odrzuceniu sprzeciwu wnoszacy sprzeciw mial
mozliwoéé uzupelni¢ a posteriori brak polegajacy na nieprzedstawieniu ttumaczen,
doszloby do naruszenia zasady réwnosci broni stron postepowania. Wnoszacy
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sprzeciw, ktéry dopuscil sie niedbalstwa, nie moze tego faktu usprawiedliwiaé
koniecznoécia umozliwienia mu wykonywania jego prawa do bycia wysluchanym.
Prawo to wyczerpuje sie¢ bowiem z chwila uplywu terminéw wyznaczonych przez
OHIM, chyba ze zaszly szczegélne okolicznosci, jak np. rzeczywista niemoznosé
przedstawienia danych faktéw lub dowodéw w zakre$lonym terminie lub ujawnienie
sie nowych okolicznosci i dowodéw w toku postepowania.

W ocenie OHIM istnienie funkcjonalnej ciaglosci miedzy wydzialem sprzeciwéw
a izba odwolawcza nie pozwala na ograniczanie praw do obrony drugiej strony
postepowania przed OHIM. Przeciwnie, funkcjonalna ciggto$¢ wymaga przyjecia
identycznych zasad postepowania w kwestii terminéw, co oznacza, ze konsekwencje
prawne niezastosowania sie do terminu utrzymujg si¢ w postepowaniu przed izbg
odwolawcza.

OHIM zaprzecza, by zasada 49 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95 nakladata na izbe
odwolawcza obowigzek powiadomienia odwolujacego si¢ o brakach zwigzanych
z tlumaczeniami. OHIM twierdzi, ze z linii orzecznictwa zapoczatkowanej
rozstrzygnieciem Sadu zawartym w wyroku z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie
T-232/00 Chef Revival USA przeciwko OHIM — Massagué Marin (Chef), Rec.
str. 1[-2749 wynika, iz obowiazek powiadomienia o brakach sprzeciwu dotyczy
wylacznie brakéw wplywajacych na dopuszczalno$é sprzeciwu z wylaczeniem
kwestii merytorycznych. OHIM (wydzialy sprzeciwdéw i izby odwolawcze) nie maja
obowiazku informowaé wnoszacego sprzeciw o brakach zwigzanych z dowodem
istnienia wczeéniejszego prawa lub jego tlumaczeniem, albowiem sg to kwestie
dotyczgce meritum sprzeciwu.

Ocena Sqdu

Artykul 62 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze izba odwolawcza moze albo
skorzysta¢ z uprawnien przystugujacych instancji, ktéra podjeta zaskarzona decyzje,
albo przekazal sprawe do wspomnianej instancji w celu dalszego postepowania.
Z przepisu tego oraz z pozostalych przepiséw rozporzadzenia 40/94 wynika, Ze
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rozpatrujaca odwolanie izba odwolawcza posiada te same uprawnienia co instancja,
ktéra wydata bedaca przedmiotem odwolania decyzje. Z tych samych przepiséw
wynika tez, ze badanie, ktére ta izba odwolawcza jest zobowigzana przeprowadzic,
obejmuje wszystkie bedace przedmiotem sporu kwestie wedlug stanu na dzien
wydawania przez nig rozstrzygniecia.

Z artykulu tego oraz z utrwalonego orzecznictwa wynika takze, Ze miedzy
poszczegbélnymi jednostkami OHIM (czyli ekspertem, wydzialem sprzeciwéw,
wydzialem administracji znakéw towarowych i prawnym oraz wydzialami uniewaz-
niefi z jednej strony a izbami odwolawczymi z drugiej strony) istnieje funkcjonalna
cigglo$¢ (zob. ww. wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 25 oraz przywolane tam
orzecznictwo).

Z zasady ciggloéci funkcjonalnej miedzy instancjami OHIM wynika, ze w toczacych
sie przed izbami odwolawczymi postepowaniach w sprawie kontroli decyzji
wydawanych przez jednostki OHIM orzekajace w pierwszej instancji, izby te
zobowigzane sa oprzed rozstrzygniecie na wszystkich elementach stanu faktycznego
i prawnego, ktére strony wskazaly czy to w postepowaniu przed jednostka
orzekajaca w pierwszej instancji, czy w postepowaniu odwolawczym [ww. wyrok
w sprawie KLEENCARE, pkt 32 oraz wyroki Sadu: z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie
T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann i Backer (HOOLIGAN), Rec. str. I1-287,
pkt 18 oraz z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie T-275/03 Focus Magazin Verlag
przeciwko OHIM — ECI Telecom (Hi-FOCuS), Zb.Orz. str. [I-4725, pkt 37].

Dlatego tez izby odwolawcze mogq, z zastrzezeniem przepisu art. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94, uwzgledni¢ odwolanie na podstawie nowych okolicznosci
faktycznych, na ktére powolala sie strona wnoszaca odwolanie, lub na podstawie
nowych dowodéw przedstawionych przez te strone [wyrok Sadu z dnia 3 grudnia
2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec. str. II-5167, pkt 81
oraz ww. wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 26]. Sprawowana przez izby
odwolawcze kontrola nie ogranicza sie do kontroli zgodnosci z prawem zaskarzonej
decyzji, lecz — z uwagi na dewolutywny charakter odwolania — wymaga ponownego
rozpatrzenia sporu w calosci, jako ze izby odwolawcze maja obowiazek ponownie
rozpatrzy¢é poczatkowy wniosek, uwzgledniajac przedstawione w odpowiednim
czasie dowody.
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Whbrew twierdzeniom OHIM, w postepowaniu inter partes ciaglo$¢ funkcjonalna
miedzy instancjami OHIM nie oznacza, ze nie jest dopuszczalne — z uwagi na tres¢
art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 — powolywanie si¢ przez strone przed izba
odwolawcza na okolicznosci faktyczne lub prawne, ktérych nie przedstawila ona
w postepowaniu w pierwszej instancji w zakre$lonych w tej instancji terminach.
Przeciwnie — funkcjonalna cigglo$¢ skutkuje tym, ze dopuszczalne jest powolywanie
sie przez taka strone na wskazane wyzej okolicznoéci w postepowaniu przed izba
odwotawcza [ww. wyrok Sadu w sprawie Hi-FOCuS, pkt 37]. Stanowisko OHIM
neguje ogdlng kompetencje izb odwolawczych do rozstrzygania sporéw.

Od zawartej w art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 zasady ogélnej, zgodnie z ktéra
OHIM bada stan faktyczny z urzedu, przewidziane sg dwa wyjatki. Po pierwsze,
w postepowaniu dotyczacym wzglednych podstaw odmowy rejestracji badanie
ogranicza sie do okolicznosci faktycznych dotyczacych zarzutéw i zadan przed-
stawionych przez strony. Po drugie, z ust. 2 tego artykulu wynika uprawnienie
OHIM do fakultatywnego pominiecia dowoddéw, ktérych strony nie przedstawily
»w odpowiednim terminie”.

Z charakteryzujacej stosunki miedzy instancjami OHIM cigglosci funkcjonalnej
wynika, ze w postepowaniu odwolawczym przed izbg odwolawcza pojecie
»odpowiedniego terminu” nalezy rozumieé jako odnoszgce sie do terminu na
wniesienie odwolania oraz terminéw wyznaczonych w ramach tego postepowania.
Z uwagi na to, ze pojecie to znajduje zastosowanie do kazdego z postepowan
zawistych przed OHIM, uplyw terminéw na przedstawienie dowodéw wyznaczo-
nych przez jednostke rozstrzygajaca sprawe w pierwszej instancji pozostaje bez
wplywu na to, czy dowody te przedstawione zostaly ,w odpowiednim terminie”
przed izbg odwotawcza. Izba odwolawcza ma zatem obowigzek wzia¢ pod uwage
dowody jej przedstawione, niezaleznie od tego, czy byly one przedstawione
w postepowaniu przed wydzialem sprzeciwdéw, czy tez nie.
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Nie mozna przychyli¢ sie do twierdzenia OHIM, zgodnie z ktérym okreslenie
»z naruszeniem odpowiedniego terminu” nie jest tozsame z okre$leniem ,po
terminie”, a wyznaczenie terminu przez wydzial sprzeciwéw na podstawie zasady 22
ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95 sprzeciwia sie zastosowaniu art. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94 i uniemozliwia wykonywanie przez OHIM dyskrecjonal-
nych uprawnient wynikajgcych z tego przepisu. Po pierwsze, z orzecznictwa wynika,
iz art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 pozostawia OHIM swobode oceny co do
tego, czy nalezy wzia¢ pod uwage okolicznosci przedstawione po uplywie terminu
[wyrok Sadu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-334/01 MFE Marienfelde przeciwko
OHIM (HIPOVITON), Rec. str. [1-2787, pkt 57]. Po drugie, przychylenie sie do
twierdzenia OHIM oznaczaloby przewage takiej wykladni zasady rozporzadzenia
wykonawczego, ktéra sprzeczna jest z wyraznymi zapisami rozporzgdzenia
ogdlnego.

W sprawie niniejszej nie zaprzeczono, ze o ile skarzgca przedstawila ttumaczenie
$wiadectw rejestracji na jezyk postepowania po uplywie terminu, to jednak zataczyta
te dokumenty do pisma zawierajacego uzasadnienie odwolania do izby odwolawczej.

Zatem z uwagi na to, ze skarzaca przedstawila sporne dokumenty, zalgczajac je do
odwolania skierowanego do izby odwolawczej w terminie czterech miesiecy,
o ktérym mowa w art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, nie mozna uznaé, ze sg one
spéznione w rozumieniu art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94. Dlatego tez Izba
Odwolawcza nie mogla odméwi¢ wziecia ich pod uwage (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie Hi-FOCuS, pkt 38).

W zwigzku z powyzszym nie ma znaczenia dla niniejszej sprawy wskazane przez
OHIM rozstrzygniecie zawarte w wymienionym wyzej wyroku w sprawie Chef,
w ktérym nie chodzilo o dowody przedstawione w postepowaniu przed izba
odwolawczg, lecz o to, czy wydzial sprzeciwéw byl zobowigzany powiadomié
wnoszacego sprzeciw o braku polegajgcym na nieprzedstawieniu przez niego
w wyznaczonym terminie tlumaczenia $wiadectwa rejestracji wczesniejszego
krajowego znaku towarowego. Ponadto w tej sprawie Sad nie uznal za konieczne
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wypowiedzie¢ sie w kwestii, czy i w jakim zakresie okolicznosci faktyczne lub prawne
przedstawione po uplywie wyznaczonego przez OHIM terminu mogly zosta¢
uwzglednione przez ten urzad na podstawie art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94,
poniewaz wnoszacy sprzeciw nie przedstawil ttumaczenia takze po uplywie terminu
(ww. wyroki w sprawie Chef, pkt 63—65 oraz w sprawie Hi-FOCuS, pkt 39).

Nie jest réwniez trafne powolanie sie przez OHIM na rozstrzygniecie zawarte we
wskazanym wyzej wyroku w sprawie ELS, dotyczace przedstawienia dowoddéw
uzywania wczeéniejszego znaku towarowego po uplywie terminu wyznaczonego
przez OHIM w postepowaniu przed wydzialem sprzeciwdéw, poniewaz jesli
w postepowaniu przed izba odwolawcza dowody przedstawione zostaly
w terminie, izba odwolawcza ma obowiazek je uwzgledni¢ przy rozpatrywaniu
odwolania (ww. wyroki: w sprawie KLEENCARE, pkt 32 i w sprawie Hi-FOCuS,
pkt 40).

Whbrew twierdzeniom OHIM dopuszczenie nowych dowodéw w postepowaniu
przed izba odwolawcza nie stanowi naruszenia prawa do obrony przyslugujacego
zglaszajacemu znak do rejestracji, jesli moze on mie¢ pewno$¢ co do istnienia
i dokladnego zakresu ochrony wczesniejszego prawa, na ktére powolano sie
w sprzeciwie. Je$li dokumenty takie stang sie przedmiotem sporu dopiero na etapie
postepowania odwolawczego, do naruszenia prawa do obrony zglaszajacego znak do
rejestracji nie dojdzie, jesli bedzie on mdglt kwestionowac istnienie lub zakres
ochrony wczeéniejszych praw w postepowaniu przed izba odwolawcza, zgodnie
z art. 61 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94.

W sprawie niniejszej druga strona postepowania przed OHIM zajela stanowisko
w sprawie w pi$émie z dnia 4 pazdziernika 2002 r. ztozonym w postepowaniu przed
Wydzialem Sprzeciwéw, zanim OHIM zazadal od skarzacej przedstawienia
dowodéw uzasadnigjacych sprzeciw w jezyku postepowania, i nie zglaszala ona
zadnych zastrzezen w zwiazku z brakiem zrozumienia przedstawionych przez
skarzaca $wiadectw wystawionych w jezyku francuskim. Z uwagi na powyzsza
okoliczno$¢ OHIM nie moze twierdzié, ze druga strona postepowania przed OHIM
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nie mogla uzyska¢ pewnosci co do istnienia i dokladnego zakresu ochrony
wcze$niejszego prawa, na ktére powolano sie w sprzeciwie. W konkluzji nalezy
stwierdzi¢, ze dopuszczenie w sprawie niniejszej dowodéw w postaci tlumaczen na
etapie postepowania odwolawczego nie naruszyloby ani prawa do obrony
przystugujacego drugiej stronie postepowania przed OHIM, ani zasady réwnosci
broni stron.

Ponadto nie mozna zgodzi¢ sie z argumentem OHIM, zgodnie z ktérym
postepowanie w sprawie rejestracji wspoélnotowych znakéw towarowych ulegloby
znacznemu wydluzeniu, gdyby strony mogly powolywaé sie po raz pierwszy na
okolicznosci faktyczne lub dowody przed izba odwotawczg. Wrecz przeciwnie — to
odmowa dopuszczenia dowodu z dodatkowego tlumaczenia przedstawionego
w postepowaniu przed izbg odwolawczg spowodowala wydluzenie tego postepowa-
nia (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Hi-FOCuS, pkt 42).

Z powyiszego wynika, ze Izba Odwolawcza — nie wziawszy pod uwage
dokumentéw przedstawionych przez skarzacg w toczacym sie przed ta izba
postepowaniu w terminie okreslonym w art. 59 rozporzadzenia nr 40/94 — uchybita
obowiazkom, ktére na niej cigzg w zwigzku z badaniem wystepowania prawdopo-
dobiefistwa wprowadzenia w blad na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) wymienionego
wyzej rozporzadzenia, i naruszyla art. 74 tego rozporzadzenia (zob. podobnie ww.
wyrok w sprawie Hi-FOCuS, pkt 43).

Nalezy jednak rozwazy¢, jakie sa konsekwencje takiego naruszenia prawa. Zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem naruszenie przepiséw postepowania powoduje
stwierdzenie niewazno$ci decyzji w caloéci lub czesci tylko wéwczas, gdy zostanie
wykazane, ze gdyby do naruszenia nie doszlo, zaskarzona decyzja moglaby mie¢ inna
tre$¢ (wyroki Trybunalu: z dnia 29 pazdziernika 1980 r. w sprawach potaczonych od
209/78 do 215/78 i 218/78 Van Landewyck i in. przeciwko Komisji, Rec. str. 2111,
pkt 47 oraz z dnia 23 kwietnia 1986 r. w sprawie 150/84 Bernardi przeciwko
Parlamentowi, Rec. str. 1375, pkt 28; wyroki Sadu: z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie
T-62/98 Volkswagen przeciwko Komisji, Rec. str. I1I-2707, pkt 283 oraz z dnia
5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-279/02 Degussa przeciwko Komisji, Zb.Orz.
str. 11-897, pkt 416). Podobnie z samej tresci art. 63 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
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w zwigzku z ust. 3 tego artykulu wynika, ze zaréwno stwierdzenie niewaznosci, jak
i zmiana decyzji izby odwolawczej mozliwe sa jedynie wéwczas, gdy ta decyzja
narusza prawo materialne lub przepisy postepowania [wyrok Sadu z dnia 12 grudnia
2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. str. II-5301,
pkt 46].

W sprawie niniejszej nie mozna wykluczyé, ze niestusznie niedopuszczone przez
izbe odwolawcza dowody moglyby skutkowa¢ wydaniem innego rozstrzygniecia
w zaskarzonej decyzji, przy czym nie jest rola Sadu zastepowanie OHIM w ocenie
tych dowoddw.

Dlatego tez nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji, bez koniecznosci
wypowiadania sie w kwestii pozostatych zarzutéw.

W przedmiocie kosztow

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

Nalezy oddali¢ przedstawione przez OHIM zgdanie, by w razie stwierdzenia
niewaznosci zaskarzonej decyzji obcigzy¢ poniesionymi przez skarzaca kosztami
drugg strone postepowania przed Izba Odwolawcza OHIM — Novomarket.
Regulamin nie przewiduje bowiem mozliwosci obcigzenia kosztami postepowania
przed Sadem strony, ktéra nie wystepowala w tym postepowaniu w charakterze
interwenienta, a tak jest w przypadku Novomarket.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie niewazno$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 19 kwietnia 2004 r. (sprawa R 479/2003-2).

2) OHIM zostaje obciazony kosztami postepowania.

Cooke Garcia-Valdecasas Labucka

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 11 lipca 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon R. Garcia-Valdecasas
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