WYROK Z DNIA 13.9.2006 r. — SPRAWA T-191/04

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (trzecia izba)

z dnia 13 wrzeénia 2006 r.”

W sprawie T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, z siedziba
w Diisseldorfie (Niemcy), reprezentowana przez R. Kaasego, adwokata,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postgpowania: angielski.
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Tesco Stores Ltd, z siedzibag w Cheshunt (Zjednoczone Krélestwo), reprezentowana
przez S. Malynicza, barrister,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
23 marca 2004 r. (sprawa R 486/2003-1), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu pomiedzy MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
i Tesco Stores Ltd,

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

w skladzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Cziicz, sedziowie,
sekretarz: K. Andovd, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skargg zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 27 maja 2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedziami interwenienta oraz OHIM zlozonymi
w sekretariacie Sadu, odpowiednio, w dniach 13 i 21 wrzeénia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 listopada 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 20 marca 1998 r. MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co.
KG, dawniej METRO Cash & Carry GmbH (zwana dalej ,skarzaca”), dokonata
zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego w Urzgdzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporza-
dzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) ze zmianami.

Znakiem towarowym, kiérego dotyczy zgloszenie, jest nastepujace oznaczenie
graficzne:

Zgloszenie zostato opublikowane w Binletynie Wspdlnotowych Znakéw Towarowych
nr 86/99 z dnia 2 listopada 1999 r.

W dniu 28 stycznia 2000 r. Tesco Stores Ltd (zwana dalej ,interwenientem”)
wniosta, na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji
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zgloszonego znaku. Sprzeciw opieral sie na istnieniu wczedniejszego krajowego
stownego znaku towarowego METRO nr 1543011, zarejestrowanego
w Zjednoczonym Krélestwie w dniu 27 lipca 1993 r., ktérego pierwotny okres
ochrony upltywal w dniu 27 lipca 2000 r.

Pismem z dnia 13 czerwca 2000 r. OHIM poinformowal interwenienta
0 wyznaczeniu mu czteromiesi¢cznego terminu na przedstawienie faktéw, dowodéw
i dodatkowych argumentéw, ktére jego zdaniem mogy stuzyé na poparcie
whniesionego przez niego sprzeciwu. W wyjaénieniu zalaczonym do tego pisma
OHIM poinformowat interwenienta, ze w przypadku gdy ,w dniu, w ktérym dowody
na istnienie wezedniejszych praw [powinny by¢] dostarczone” zgodnie z zasadg 20
ust. 2 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towaro-
wego (Dz.U. L 303, str. 1, zwanego dalej ,rozporzadzeniem wykonawczym”), okres
ochrony wcze$niejszego znaku towarowego juz uplynal, interwenient musi réwniez
przedlozy¢ $wiadectwo przedtuzenia lub inny rownowazny dowdd, a w przypadku
jego braku, dowéd, ze wniosek o przedluzenic zostal nalezycie zlozony do
wlasciwego organu. Czteromiesigczny termin zostal nastgpnie przediuzony
i uplynal ostatecznie w dniu 13 marca 2003 r.

Dowéd przediuzenia ochrony znaku wczesniejszego nie zostal przedstawiony
w wyznaczonym terminie,

Pismem z dnia 30 kwietnia 2003 r. interwenient zostat powiadomiony, ze wobec
nicdostarczenia dowodu przedluzenia rejestracji jego znaku towarowego, decyzja
w sprawie sprzeciwu bedzie wydana w oparciu o dowody znajdujace si¢ w aktach
sprawy.

Decyzja z dnia 12 czerwca 2003 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja Wydzialu
Sprzeciwéw”) Wydzial Sprzeciwéow oddalil sprzeciw, poniewaz interwenient
pomimo nalezytego wezwania nie przedstawil dowodu na to, iz jego wczedniejsze
prawo pozostawalo w dalszym ciggu w mocy po dniu 27 lipca 2000 r., czyli po dniu,
w ktérym wedlug przediozonych przez niego dokumentéw uplywal okres ochrony
jego znaku.

11 - 2861



10

1

12

WYROK Z DNIA 13.9.2006 r. — SPRAWA T-191/04

W dniu 11 sierpnia 2003 r. interwenient wniést do OHIM odwolanie od decyzji
Wydziatu Sprzeciwéw na podstawie art. 5762 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 23 maja 2004 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzja”) Pierwsza Izba
Odwolawcza OHIM uwzglednita odwotanie. W jej ocenie w dniu wniesienia
sprzeciwu, jak réwniez w dniu, w ktérym OHIM wezwal wnoszacego sprzeciw do
przedstawienia dowodéw (13 czerwca 2000 r.), wczesniejsze prawo pozostawalo
jeszcze w mocy, a zatem interwenient nie musial udowadniac przediuzenia
rejestracji swego znaku towarowego.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— uznanie skargi za dopuszczalng;

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie OHIM kosztami postgpowania.

QOHIM wnosi do Sadu o:

— uwzglednienie ztozonego przez skarzaca wniosku o stwierdzenie niewaznosci
zaskarzonej decyzji;
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— obcigzenie interwenienta kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o:

~ oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami poniesionymi przez interwenienta.

W przedmiocie dopuszczalnoéci zadan OHIM

W odniesieniu do stanowiska procesowego OHIM nalezy podnies$é, ze OHIM nie
ma czynnej legitymacji wymaganej do wniesienia skargi na decyzje izby
odwolawczej, natomiast nie moze by¢ on za kazdym razem zobowigzany do obrony
wszystkich zaskarzonych decyzji izby, czy tez do zadania bezwzglednie oddalenia
wszystkich skierowanych przeciwko takim decyzjom skarg [wyroki Sadu: z dnia
30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM — Atofina
Chemicals (BIOMATE), Zb.Orz. str. 11-1845, pkt 34; z dnia 15 czerwca 2005 r.
w sprawie T-186/04 Spa Monopole przeciwko OHIM — Spaform (SPAFORM), Zb.
Orz. str. 11-2333, pkt 20, oraz z dnia 25 pazdziernika 2005 r. w sprawie T-379/03
Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg), Zb.Orz. str. 11-4633, pkt 22].
Nic nie stoi na przeszkodzie, by OHIM przychylit sie do zadania strony skarzacej,
tudziez nawet poprzestal na odwolaniu sic w tym wzgledzie do uznania Sadu,
przedstawiajac jednocze$nie wszystkie argumenty, ktore uwaza za wlaéciwe celem
dostarczenia Sadowi wyjasnien (ww. wyroki: w sprawie BIOMATE, pkt 36
i w sprawie Cloppenburg, pkt 22). Natomiast nie moze on formulowaé zadan
majgcych na celu stwierdzenie niewaznosci lub zmiane decyzji izby odwolawczej
w kwestii, ktéra nie zostala podniesiona w skardze, ani tez przedstawia¢ zarzutow,
ktére nie zostaly podniesione w skardze (ww. wyrok w sprawie Cloppenburg, pkt 22;
zob. podobnie wyrok Trybunalu z dnia 12 pazdziernika 2004 r. w sprawie
C-106/03 P Vedial przeciwko OHIM, str. [-9573, pkt 34).
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Wynika z tego, ze przedstawione przez OHIM #zadania, w ramach ktérych przychyla
sie on do zadan skarzacej majacych na celu stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej
decyzji, nalezy uznaé za dopuszczalne w zakresie, w jakim zadania te i argumenty
przedstawione na ich poparcie nie wykraczaja poza ramy zadaii i zarzutéw
podniesionych przez skarzaca.

Co do istoty sprawy

A — Argumenty stron

Na poparcie swych zadaf majacych na celu stwierdzenie niewaznoci zaskarzonej
decyzji skarzaca podnosi jeden zarzut. Twierdzi ona, ze zaskarzona decyzja narusza
przepisy rozporzadzenia nr 40/94, a w szczegdlnosci jego art. 74, jak réwniez
rozporzadzenie wykonawcze, a szczeg6lnosci jego zasady 16 i 20. Z przepisow tych
zdaniem skarzacej wynika, ze dniem, w ktérym wczeéniejsze prawo powinno by¢
w mocy i w odniesieniu do ktérego wnoszacy sprzeciw powinien przedstawic dowdd
obowigzywania tego prawa, jest dzieti wydania decyzji przez Wydzial Sprzeciwéw
lub co najmniej dzien uplywu terminu wyznaczonego na dostarczenie dalszych
dowodéw, a nie dzieli wniesienia sprzeciwu.

Dalej skarzaca podnosi, ze ratio legis zasady 16 rozporzadzenia wykonawczego
wymaga, aby zglaszajacy oraz Wydzial Sprzeciwéw mieli mozliwoéé¢ sprawdzenia
obowigzywania ochrony wczeéniejszego znaku towarowego powolanego
w sprzeciwie wobec zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego, poniewaz
podstawa sprzeciwu moze byé¢ jedynie znak towarowy objety ochrong. Na mocy
zasady 16 ust. 3 oraz zasady 20 ust. 2 rozporzadzenia wykonawczego Wydziat
Sprzeciwéw jest upowazniony do okreslenia terminu na przedstawienie dowodow,
w przypadku gdy nie zostaly one przediozone wraz ze sprzeciwem.
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Skarzaca podnosi réwniez, ze stwierdzenia zawarte w zaskarzonej decyzji, zgodnie
z ktérymi Wydzial Sprzeciwéw nie moze, po pierwsze, uwzglednia¢ wygasniecia
praw do wczedniejszego znaku towarowego, ktére nastgpito przed wydaniem
orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu, a po drugie, wymaga¢ dowodu przedtuzenia
ochrony wczedniejszego znaku towarowego, sg sprzeczne z przepisami rozporza-
dzenia nr 40/94 i przepisami rozporzadzenia wykonawczego, jak réwniez z ogélng
logika oceny wzglednych podstaw odmowy rejestracji.

OHIM popiera argumentacje skarzacej. Podnosi miedzy innymi, ze zaskarzona
decyzja jest niezgodna z jego wewnetrznymi wytycznymi dotyczacymi postgpowania
w sprawie sprzeciwu, ktére stanowia, iz ,[w] terminie czterech miesigcy
wyznaczonym na uzupelnienie akt wnoszgcy sprzeciw winien przedstawi¢ dowéd,
ze znak (znaki), na ktéry (ktére) sie powoluje, jest (sg) nadal objety (objete) ochrong.
W przypadku braku dowodu przedtuzenia ochrony, wezeéniejsza rejestracja nie jest
brana pod uwage [...] lub sprzeciw zostaje oddalony jako pozbawiony uzasadnienia.
Jednakze aby uniknaé¢ sytuacji, w ktérej Wydzial Sprzeciwéw orzeka w przedmiocie
sprzeciwu opartego na wcze$nicjszej rejestracji, ktéra nie zostata przedluzona,
w przypadku gdy odpowiednio udowodniona rejestracja wygasa pomiedzy koricem
czteromiesiecznego terminu a chwily wydania decyzji, ekspert winien zazadaé od
wnoszacego sprzeciw dostarczenia dowodu przediuzenia rejestracji, niezaleznie od
tego, czy zglaszajacy podnosi tego rodzaju zarzut”.

Interwenient natomiast podnosi szeé¢ argumentéw na poparcie swego stanowiska,
zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza prawidlowo zastosowata rozporzgdzenie
nr 40/94 i rozporzadzenie wykonawcze.

Po pierwsze, interwenient podnosi, ze art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 postuguje
si¢ czasem terazniejszym (,w wyniku wniosku”), a nie przyszlym. Ponadto art. 8
ust. 2 tego rozporzadzenia zostal sformulowany w czasie przeszlym (,znaki
towarowe zarejestrowane”). Zdaniem interwenienta, jesli czyta sie oba te przepisy
tacznie, to nie ma watpliwoéci, ze decydujace znaczenie ma dzien wniesienia
sprzeciwu. W zwiazku z tym w art. 8 rozporzadzenia nr 40/94 brak jest przepisu, na
podstawie ktérego wnoszacy odwolanie bytby zobowigzany do utrzymania swego
statusu uprawnionego do wczesniejszego znaku towarowego lub do wykazania, ze
przystuguje mu ten status po uplywie terminu na wniesienie sprzeciwu.
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Po drugie, interwenient uznaje, ze jedyna przestanka ustanowiong w art. 42 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 jest wymég uzasadnienia sprzeciwu koniecznocia odmowy
rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 8 powyiszego rozporzadzenia.
Zauwaza on, ze wymog ten jest réwniez sformulowany w czasie teraZniejszym.
Ponadto wymagane jest, aby wnoszacy sprzeciw byl migdzy innymi uprawniony do
wezeéniejszych znakéw towarowych, o ktorych mowa w art. 8 ust. 2 tego
rozporzadzenia. W tym przepisie réwniez uzyto czasu teraZniejszego. Interwenient
wywodzi z tego, Ze wnoszacy odwolanie nie ma obowigzku wykazania, Ze pozostanie
on uprawniony do znaku towarowego do jakiego§ nieokreslonego dnia w przyszlosci
przypadajacego po uplywie terminu na wniesienie sprzeciwu. W jego ocenie art. 42
ust. 3 przywolanego rozporzadzenia potwierdza t¢ analize, poniewaz wymaga, by
wnoszacy sprzeciw okredlit podstawy, na ktérych opiera swoj sprzeciw, rowniez
poslugujac si¢ czasem teraZniejszym. Interwenient twierdzi ponadto, Ze wnoszacy
sprzeciw winien wskaza istniejace w tym dniu podstawy sprzeciwu, ktére moga by¢
podniesione wobec zgloszonego znaku towarowego. Zadna osoba wnoszaca
sprzeciw nie moze stwierdzié na pewno, jak bedzie wygladata sytuacja w jakims
nieokre$lonym dniu w przyszlosci, przypadajacym po uplywie terminu na wniesienie
sprzeciwu. Byloby to w kazdym razie sprzeczne z brzmieniem art. 42 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94.

Po trzecie, interwenient podkresla, ze zasady 15 i 16 rozporzadzenia wykonawczego
zupelnie nic nie méwia na temat podnoszonego przez skarzaca twierdzenia, zgodnie
z ktérym istnienie ochrony wczesniejszego znaku towarowego musi by¢ wykazane
na dzien wydania przez Wydzial Sprzeciwéw decyzji co do istoty sprawy. Jego
zdaniem okoliczno$é, ze prawodawca ustanowil tego rodzaju szczeg6towe przepisy,
nie stwierdzajac jednak, iz wnoszacy sprzeciw musi udowodni¢ dalsze istnienie
swoich praw po uplywie terminu na wniesienie sprzeciwu, nalezy interpretowac jako
wyraz intencji prawodawcy, by taki dowod nie byl wymagany, zgodnie z zasada
expressio unius est exclusio alterius. Interwenient przypomina ponadto, ze
omawiane pizepisy sa sformulowane w czasie terazniejszym lub przeszlym.

Interwenient odwoluje sig takze do zasady 15 ust. 2 lit. c) pkt i) rozporzadzenia
wykonawczego, kiéra stanowi, ze ,w przypadku gdy sprzeciw wnoszony jest przez
whadciciela wezedniejszego znaku lub wezedniejszego prawa, [w sprzeciwie musi sig
znalezé] wskazanie, ze jest on wlascicielem takiego znaku Iub prawa”. Wywodzi on
z tego, ze jedyna okolicznoscia, jaka zgodnie z ta zasada nalezy wykazad, jest to, ze
wnoszacy sprzeciw jest uprawniony do wczesniejszego znaku towarowego w dniu
whniesienia sprzeciwu.
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Po czwarte, interwenient przypomina, ze zgodnie z zasadg pewnosci prawa
uregulowanie wspoélnotowe winno umozliwiaé zainteresowanym dokladne zapo-
znanie si¢ z zakresem nalozonych na nich obowiazkéw (wyrok Trybunalu z dnia
1 paidziernika 1998 r. w sprawie C-233/96 Dania przeciwko Komisji, Rec.
str. I-5759, pkt 38). Podnosi on, ze stanowisko skarigcej — zgodnie z ktérym
dniem, na ktéry OHIM ocenia istnienie ochrony wezesniejszego znaku towarowego,
jest dzien, w ktérym urzad ten wydaje decyzje w przedmiocie sprzeciwu — opiera sig
na arbitralnej i niepewnej podstawie. Twierdzi on, ze gdyby takie stanowisko przyja¢,
mozliwo$¢ przediuzenia si¢ postepowania oznaczalaby, iz wnoszacy sprzeciw
musialby odgadna¢ prawdopodobny dziei wydania decyzji co do istoty sprawy lub
ciggle dostarcza¢ aktualne dowody przystugiwania mu praw do wczesniejszego
znaku towarowego.

Po pigte, interwenient podkresla, ze wymaganie od wnoszacego sprzeciw
wykazywania dalszego istnicnia lub dalszej ochrony wczeéniejszego znaku towaro-
wego po uplywie terminu na wniesienie sprzeciwu byloby sprzeczne z obowigzujacy
w prawie wspélnotowym zasadq niedziatania prawa wstecz.

Interwenient wyja$nia, ze w dniu wniesienia sprzeciwu, to jest w dniu 28 stycznia
2000 r. zostal mu przekazany dokument upowazniajacy go do zlozenia kopii
$wiadectwa rejestracji w pdzniejszym terminie. W dniu 24 lutego 2000 r. zlozyt
kopig $wiadectwa rejestracji wezeéniejszego znaku towarowego. W pkt 18 swojej
odpowiedzi interwenient stwierdza, ze éwiadectwo to dowodzilo, iz znak towarowy
podlegal ochronie do dnia 27 lipca 2003 r., to jest po uplywie terminu na wniesienie
sprzeciwu. W dniu 13 czerwca 2000 r. OHIM skierowal do interwenienta pismo
z informacja o wszczeciu spornego etapu postepowania i zazgdal przedstawienia
okolicznodci faktycznych, dowodéw i uwag na poparcie jego argumentacji.
Interwenient podnosi, ze jezeli zgodnie z tym, co twierdzi skarzaca, pismo to
zobowigzywato go do dostarczenia dowodu na przedtuzenie rejestracji, ktéry zostat
juz przedstawiony w terminie na wniesienie sprzeciwu, to wymdg ten miatby
charakter retroaktywny i z tego powodu bylby niedopuszczalny.

Wreszcie po széste, interwenient podnosi, ze twierdzenie skarzacej nie znajduje
rowniez potwierdzenia w art. 74 rozporzadzenia nr 40/94. Celem tego przepisu,
odpowiadajacym jego tytufowi, jest okreslenie zakresu kontroli przez OHIM stanu

IT - 2867



29

30

WYROK Z DNIA 13.9.2006 . — SPRAWA T-191/04

faktycznego z wzedu. Interwenient zaprzecza zatem, by przepis ten oznaczal, Ze na
wnoszacym sprzeciw cigzy obowigzek wykazania przed OHIM, iz znak towarowy
dalej istnieje i pozostaje chroniony az do dnia wydania orzeczenia przez Wydzial
Sprzeciwow.

B — Ocena Sgdu

Skarzaca, popierana przez OHIM, kwestionuje w istocie dwa stwierdzenia zawarte
w zaskarzonej decyzji. Po pierwsze, jej zdaniem Izba Odwotawcza blednie ocenila, ze
wygasnigcie ochrony znaku towarowego, bedacego podstawg sprzeciwu, nie
upowazniato Wydzialu Sprzeciwéw do zmiany z mocg wsteczna statusu wnoszacego
sprzeciw i do oddalenia sprzeciwu. Po drugie zdaniem skarzacej Izba Odwolawcza
blednie uznata, ze wnoszacy sprzeciw jest zobowiazany do podania wszystkich
podstaw swego sprzeciwu i ze w zwigzku z tym ani Wydziat Sprzeciwéw, ani izby
odwolawcze nie maja prawa wymagaé¢ dalszego dowodu waznosci wezesniejszego
znaku towarowego bedacego podstawg sprzeciwu. Twierdzenia te sprzeczne s
z ogdlna logika rozporzadzenia nr 40/94 i rozporzadzenia wykonawczego, z uwagi na
to, ze zgodnie z nimi Wydzialu Sprzeciwow bylby zmuszony stwierdzi¢ kolizje
pomiedzy zgloszonym znakiem towarowym a wczesniejszym znakiem towarowym,
ktérego okres ochrony uplynal.

Nalezy przypomnieé, ze zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem podstawowa
funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub konicowemu
odbiorcy mozliwoéci okreslenia pochodzenia towaru oznaczonego tym znakiem
towarowym, pozwalajac mu na odréznienie, bez mozliwego wprowadzenia w blad,
tego towarn od towaréw majacych inne pochodzenie (wyroki Trybunalu: z dnia
23 maja 1978 r, w sprawie 102/77 Hoffmann-La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7; z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawach potaczonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel
przeciwko OHIM, Rec. str. I-5089, pkt 48, oraz z dnia 16 wizesnia 2004 r. w sprawie
C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb. Orz. str. 1-8317, pkt 23). Nie lezy
w interesie ogélnym przyznawanie pelnej ochrony przewidzianej w rozporzadzeniu
nr 40/94 znakowi towarowemu, ktéry nie spelnia swej podstawowej funkcji (ww.
wyrok w sprawach polaczonych Henkel przeciwko OHIM, pkt 48).
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Postanowienia art. 8 i 42 rozporzadzenia nr 40/94 oraz zasad 15, 16 i 20
rozporzadzenia wykonawczego, dotyczace wzglednych podstaw odmowy rejestracji
oraz postgpowania w sprawie sprzeciwu, przewidujace mozliwoéé odmowy
rejestracji nowego znaku towarowego kolidujacego z wczeéniejszym znakiem
towarowym ze wzgledu na mozliwoéé wprowadzenia odbiorcéw w blad, majg
w istocie za cel zagwarantowanie, by wczeéniejszy znak towarowy moéglt zachowad
swa funkcje wskazywania pochodzenia.

Mozliwos¢ wystapienia tego rodzaju kolizji musi by¢ rozwazana z dwéch punktéw
widzenia. Po pierwsze, jeéli chodzi o zakres zastosowania powolanych przepiséw
ratione materiae, pomigdzy wczesniejszym znakiem towarowym a znakiem towa-
rowym zgloszonym do rejestracji oraz pomiedzy produktami lub ustugami
oznaczanymi tymi znakami musi zachodzi¢ identyczno$é lub podobiefistwo, mogace
prowadzi¢ do powstania niebezpieczefistwa wprowadzenia w blad. Po drugie, jedli
chodzi o zastosowanie tych przepiséw ratione temporis, oba znaki towarowe musza
wspélistnie¢ w tym samym czasie. Spelnianej przez wczesniejszy znak towarowy
funkcji wskazywania pochodzenia nie moze zagrazaC istnienie innego znaku
towarowego, ktSry zostaje zarejestrowany dopiero po wygasnigciu ochrony znaku
wczedniejszego. Zadna kolizja nie moze powstac, jezeli nie zachodzi wspélistnienie
obu znakéw towarowych w tym samym okresie.

Wobec tego zawarte w zaskarzonej decyzji stwierdzenie, zgodnie z ktérym ,[n]ic nie
upowaznia Wydziatu Sprzeciwéw do zmiany z mocay wsteczng statusu wnoszacego
sprzeciw tylko dlatego, ze w czasie postepowania w sprawie sprzeciwu [...]
rejestracja krajowa |[...] wygasta” nie uwzglednia — zdaniem Sadu — okolicznoci,
ze pomigdzy zgloszonym znakiem towarowym a wczesniejszym znakiem towaro-
wym, ktérego ochrona w tym czasie wygasta, nic moze powstac zadna kolizja, skoro
zgloszony znak towarowy nie moze zostaé zarejestrowany przed konicem
postgpowania w sprawie sprzeciwu. W konsckwencji ochrona przyznana przez lzbe
Odwotawczy wezeéniejszemu znakowi towarowemu nie jest uzasadniona ochrong
podstawowej funkcji znaku towarowego oraz jest sprzeczna z sensem i logikg
przepiséw regulujacych kwestie oceny wzglednych podstaw odmowy rejestracji
i postgpowania w sprawie sprzeciwu.
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Ponadto skarzaca oraz OHIM stusznie podnosza, ze Wydzial Sprzeciwdw oraz izby
odwolawcze musza braé pod uwage zmiany okolicznodci, ktdre nastgpuja w okresie
pomiedzy zlozeniem sprzeciwu a wydaniem decyzji w przedmiocie sprzeciwy,
wynikajace z dowodéw przedstawionych przez strony w odpowiedzi na wezwanie
OHIM do udzielenia informacji.

W tym zakresie nalezy przypomnieé, ze w wyroku z dnia 23 wizesnia 2003 r.
w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Rec.
str, 11-3253, pkt 26 Sad orzekl, ze przy kontroli decyzji w sprawie sprzeciwu,
dokonywanej przez izby odwolawcze na podstawie art. 61 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94, wynik odwolania zalezy od kwestii, czy w chwili orzekania w przedmiocie
odwolania moze byé zgodnie z prawem wydana nowa decyzja o takim samym
rozstrzygnieciu, jak decyzja, od ktérej zostalo wniesione odwotanie.

W ramach rozpatrywania odwolani izby odwolawcze OHIM, oprdcz przekazania
spawy do ponownego rozpoznania, wykonuja kompetencje posiadane przez
instancje, ktéra podjeta decyzje zaskarzong odwolaniem (wymieniony w pkt 35
powyzej wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 24). W konsekwencji nalezy uzna¢, Ze
zasada ustalona w tym orzecznictwie znajduje zastosowanie w przypadku oceny
dokonywanej przez Wydzial Sprzeciwéw. Oznacza to, Ze ani Wydzial Sprzeciwow,
ani izby odwolawcze nie moga wyda¢ decyzji, kiéra bylaby niezgodna z prawem
w chwili orzekania na podstawie dowoddéw przedstawionych przez strony w ramach
toczgcego sie postgpowania,

Niemniej jednak skarzaca uwaza, ze w zaskarzonej decyzji stusznie stwierdzono, Ze
wnoszacy sprzeciw winien od razu podaé¢ podstawy i dowody na poparcie swego
sprzeciwu, Wydzial Sprzeciwéw nie moze powolywaé si¢ na brak dowodéw
dotyczacych przedluzenia ochrony wcze$niejszego znaku towarowego, poniewaz
jego zadanie udzielenia informacji dotyczacych przediuzenia rejestracji nie
znajdowalo uzasadnienia na gruncie zadnego przepisu rozporzadzenia 40/94, czy
rozporzadzenia wykonawczego.
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W tym zakresie nalezy podnie$é, ze z orzecznictwa wskazanego w pkt 30 powyzej
wynika, iz przepisy rozporzadzenia nr 40/94 oraz rozporzadzenia wykonawczego
nalezy interpretowa¢ w $wietle podstawowej funkgji znaku towarowego. Stad aby
maoc oceni¢, czy wezeéniejszy znak towarowy moze utracic¢ swa funkcje oznaczania
pochodzenia ze wzgledu na wspélistnienie w tym samym czasie ze zgloszonym
znakiem towarowym, z ktérym moze by¢ mylony, OHIM winien zna¢ okres ochrony
wezesniejszego znaku towarowego.

Prawo zadania od wnoszacego sprzeciw przedstawienia informacji w tym zakresie
mozna wywies¢ z przepiséw rozporzadzenia nr 40/94 oraz rozporzadzenia
wykonawczego. Zatem na mocy art. 76 rozporzadzenia nr 40/94 OHIM moze
w kazdym toczacym si¢ przed nim postepowaniu zadaé przedstawienia informacji
i dokumentéw, w szczegélnosci tych, ktére uwaia za niezbedne dla wydania
orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu. Ponadto z zasad 16 i 20 czytanych lycznie
wynika, ze OHIM moze wezwaé wnoszacego sprzeciw do przedstawienia
okolicznosci faktycznych, dowodéw i uwag, w szczegolnodei $wiadectwa rejestracji
wezesniejszego znaku towarowego, ktore nie zostaly dolyczone do sprzeciwu.

Interwenient uwaza natomiast, ze wnoszacy sprzeciw nie moze by¢ zobowiazany do
wykazania, ze bedzie w dalszym ciagu uprawniony do wczesniejszego znaku
towarowego, az do nieokreslonego dnia przypadajacego po uplywie terminu na
whniesienie sprzeciwu.

Nalezy w tym zakresie stwierdzi¢, ze interwenient w ramach pierwszego, drugiego,
trzeciego i széstego z podniesionych argumentéw ogranicza si¢ do twierdzenia, ze
taki obowigzek wnoszacego sprzeciw nie wynika ani z art. 8, 42 i 74 rozporzadzenia
nr 40/94, ani z zasad 15 i 16 rozporzadzenia wykonawczego. Nie podnosi on
zadnego argumentu, kt6ry kwestionowalby, ze art. 76 rozporzadzenia nr 40/94 lub
faczne brzmienie zasad 16 i 20 rozporzadzenia wykonawczego przyznaja OHIM
prawo zgdania od wnoszjcego sprzeciw udowodnienia przediuzenia ochrony znaku
towarowego po jej wygasnigciu, w przypadku gdy wygasniecie to naste¢puje po dniu
zlozenia sprzeciwu. Ponadto jego argumenty w tym zakresie opierajg sie na
rozwazanej w oderwaniu od pozostatych czynnikéw kwestii czasow gramatycznych,

II-2871



42

43

14

WYROK Z DNIA 13.9.2006 r. — SPRAWA T-191/04

w jakich zostaly uzyte czasowniki w przywolanych przepisach rozporzadzen i nie
odnosza sie w zaden sposéb do zasad dotyczacych wzglednych podstaw odmowy
rejestracji oraz postgpowania w sprawie sprzeciwu.

Nalezy réwniez zauwazyé, ze argumentacja interwenienta wykracza poza ramy
faktyczne niniejszej sprawy. Gdy uplynal termin na dostarczenie informacji
(13 marca 2003 r.) Iub nawet pierwotny termin wyznaczony przez Wydziat
Sprzeciwéw (13 pazdziernika 2000 r.), wazno$¢ rejestracji wezesniejszego znaku
towarowego nie byla uzalezniona od zadnego przyszlego czynnika, lecz od kwestii,
czy interwenient przedtuzyl pierwotny okres ochrony, ktéry upiynat w dniu 27 lipca
2000 r. Wezwanie do dostarczenia dowodéw dotyczylo zatem zdarzenia przeszlego.
W Lkonsekwencji Sad uznaje, ze wbrew twierdzeniom interwenienta, wezwanie do
udzielenia informacji nie dotyczylo waznosci rejestracji znaku towarowego
w nieokreslonej chwili w przysziosci.

Podnoszac czwarty argument, interwenient uznaje, ze okolicznos¢, iz wnoszacy
sprzeciw nie jest w stanie stwierdzi¢, czy musi ciagle dostarcza¢  dowody
przediuzenia rejestracji wczeéniejszego znaku towarowego z wlasnej inicjatywy,
czy tez powinien czyni¢ to na wezwanie OHIM, moze by¢ Zrédlem niepewnoéci
prawnej. Wymég przedstawienia dowodu waznoéci rejestracji wezedniejszego znaku
towarowego zaklada wigc, 7e wnoszacy sprzeciw musi odgadna¢ dzien wydania
decyzji w przedmiocie sprzeciwu.

Réwniez tego argumentu nie mozna przyjac. Z decyzji Wydziatu Sprzeciwow nie
wynika bowiem w zaden sposob, ze OHIM wymagal przedstawiania przez
wnoszacego sprzeciw dowodéw przedtuzenia ochrony w sposéb ciagly, bez
wezwania o udzielenie informacji. Obowiazek taki nie wynika takie
z dokumentéw zlozonych w postepowaniu przez skarzaca i OHIM. Wytyczne
OHIM dotyczace sprzeciwéw stanowia w istocie co$ wrecz przeciwnego,
mianowicie, ze ,ekspert winien zazadaé od wnoszacego sprzeciw dostarczenia
dowodu przedtuzenia rejestracji”.
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Jedli chodzi o piaty argument, zgodnie z ktérym uznanie istnienia uprawnienia do
zadania informacji dotyczacych przediuzenia ochrony wczeséniejszego znaku
towarowego byloby sprzeczne z zasada niedzialania prawa wstecz, wystarczy
wskaza¢, ze interwenient w odpowiedzi na pisemne pytania Sadu przyznatl, iz
w pkt 18 swojej odpowiedzi, blednie wskazal na podstawie dokumentéw
dostarczonych Wydzialowi Sprzeciwéw, ze wczedniejszy znak towarowy pozostawat
chroniony do dnia 27 lipca 2003 r., podczas gdy prawidiows data byl w istocie dzien
27 lipca 2000 r.

Biorgc powyzsze argumenty pod uwage, Sad stwierdza, ze Izba Odwolawcza blednie
uznala, po pierwsze, iz wygaéniecie ochrony wcze$niejszego znaku towarowego
przed wydaniem przez Wydzial Sprzeciwdw orzeczenia w przedmiocie sprzeciwu
nie moze by¢ brane przez niego pod uwage, a po drugie, ze Wydzial Sprzeciwdw nie
ma uprawnienia do zadania informacji dotyczacych przediuzenia ochrony wcze-
$nicjszego znaku towarowego po dniu pierwotnego przediozenia dowodéw. W ten
sposdb Izba Odwolawcza dokonata wyktadni przepiséw rozporzadzenia nr 40/94
i rozporzadzenia wykonawczego dotyczacych oceny wzglednych podstaw odmowy
rejestracji oraz postgpowania w sprawie sprzeciwu w spos6b sprzeczny z zasadami,
na ktérych opierajg sie te przepisy, naruszajac w szczegolnodci art. 76 rozporza-
dzenia nr 40/94 oraz zasadg 20 rozporzadzenia wykonawczego.

Wynika z tego, ze jedyny zarzut podniesiony przez skarzaca winien zostaé
uwzgledniony oraz ze nalezy stwierdzi¢ niewainoéé zaskarzonej decyzji.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM przegral sprawe ze
wzgledu na to, ze zostala stwierdzona niewaznogé zaskarzonej decyzji, zgodnie
z zadaniem skarzycej, nalezy obcigzy¢ go poniesionymi przez nia kosztami
postgpowania. Poniewaz zadania interwenienta pozostaly nieuwzglednione, ponosi
on swoje wlasne koszty.
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Z powyzszych wzgledow

SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie niewazno$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
z dnia 23 marca 2004 r. (sprawa R 486/2003-1).

2) OHIM ponosi swoje wlasne koszty postepowania, a takze koszty poniesione
przez skarzaca.

3) Interwenient ponosi swoje wlasne koszty postepowania,

Jaeger Tiili Czicz

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 wrze$nia
2006 1.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Jaeger
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