WYROK Z DNIA 16.9.2004 r. — SPRAWA T-342/02

WYROK SADU PIERWSZE]J INSTANC]I (czwarta izba)

7 dnia 16 wrzeénia 2004 r.”

W sprawie T-342/02

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp., z siedzibg w Santa Monica, Kalifornia (Stany
Zjednoczone), reprezentowana przez adwokatéw F. de Visschera, E. Corny, E. De
Gryse oraz D. Moreau,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Laitinen oraz D. Botisa, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strona postgpowania przed Izbg Odwotawcza OHIM byta:

Moser Grupo Media, S.L., z siedziba w Santa Eulalia del Rio (Hiszpania),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Trzeciej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
5 wrzeénia 2002 r. (sprawa R 437/2001-3), stwierdzajaca niedopuszczalnosé
odwolania od decyzji Wydzialu Sprzeciwéw wydanej w postgpowaniu w sprawie
sprzeciwu migdzy Moser Grupo Media, S.L., a Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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SAD PIERWSZE] INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(czwarta izba),

w skladzie: H. Legal, prezes, V. Tiili i M. Vilaras, sedziowie,

sekretarz: J. Plingers, administrator,

Po zapoznaniu si¢ ze skargg zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 8 listopada 2002 r.,

Po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
7 maja 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 28 kwietnia 2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 7 listopada 1996 r. Moser Grupo Media, S.L., wniosta do Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnegtrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdélnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) w zmienionym brzmieniu.
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»  Znakiem towarowym, o ktérego rejestracj¢ wniesiono, jest nastepujacy graficzny
znak towarowy:

s Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 9, 16, 38, 39 i 41
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r,
zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadajg, dla kazdej z tych klas, nastgpujacemu
opisowi:

— ,naéwietlone Kklisze (filmy); dyski kompaktowe (audio-video); urzadzenia
i przyrzady kinematograficzne, optyczne i fotograficzne”, nalezace do klasy 9,

— ,czasopisma, zdjecia, plakaty, materialy drukowane i publikacje”, nalezace do
Klasy 16,

— ,uslugi nadawania programéw telewizyjnych i radiowych”, nalezace do klasy 38,

— uslugi dystrybucji wszystkich rodzajéw publikacji, wideo i filméw”, nalezace do
Klasy 39,
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»ustugi produkcji filmowej; ustugi w zakresie produkcji ta$m wideo; ustugi
$wiadczone przez przedsiebiorstwa zajmujace sie wypozyczaniem kaset wideo
i filméw kinowych; montaz programéw radiofonicznych i telewizyjnych; ustugi
$wiadczone w zakresie studiéw kinematograficznych”, nalezace do klasy 41.

W dniu 9 marca 1998 r. zgloszenie to zostalo opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 16/1998.

W dniu 9 czerwca 1998 r. Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp. (zwana dalej
»skarzaca”) wniosta na podstawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 sprzeciw wobec
wnioskowanej rejestracji dla wszystkich towaréw i ustug zawartych w zgloszeniu.
Sprzeciw zostal oparty na wczesniejszym krajowym znaku towarowym MGM
zarejestrowanym w Danii (klasy 9, 16 i 41), w Finlandii (klasy 9 i 41), we Francji
(klasy 9, 15, 16, 35, 38 i 41), w Niemczech (klasa 9), we Wloszech (klasy 9, 15, 16, 35,
38 i41), w Portugalii (klasa 9), w Hiszpanii (klasa 9), w Szwecji (klasa 9), w krajach
Beneluksu (klasy 9, 15, 16, 20 i 41), w Gregji (klasy 9, 15 i 16), w Zjednoczonym
Krélestwie (klasy 9, 35 i 41) i w Austrii (klasy 9, 16 i 41), jak réwniez na zgloszeniu
wspdlnotowego znaku towarowego nr 141820, ztozonym w dniu 1 kwietnia 1996 r.
i obejmujacym towary i ustugi z klas 9, 38 i 41.

Decyzja z dnia 19 lutego 2001 r. (zwana dalej ,decyzja Wydzialu Sprzeciwéw”)
Wydziat Sprzeciwéw uwzglednit sprzeciw dla wszystkich rozpatrywanych towaréw
i uslug. Rozpatrujac sprawg, Wydzial Sprzeciwéw nie wzial pod uwage pewnych
wezedniejszych krajowych znakéw towarowych, a mianowicie praw podnoszonych
w Austrii, Grecji i Zjednoczonym Krélestwie, jak réwniez zgloszenia wspolnotowego
znaku towarowego. Powyiej wymienione krajowe znaki towarowe nie zostaly
uwzglednione z nastepujacych wzgledéw. Po pierwsze, dokument przedlozony
celem dowiedzenia krajowej rejestracji uzyskanej w Austrii wskazywal, ze
wlascicielem tego prawa nie jest skarzaca, ale Metro-Goldwyn-Mayer Film Corp.
Po drugie, tlumaczenie dotyczace krajowej rejestracji uzyskanej w Grecji nie bylo ani
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poprawne, ani wystarczajace, i w zwigzku z tym nie zostalo wzigte pod uwage. Po
trzecie, dowéd wlasnoéci krajowych rejestracji w Zjednoczonym Krélestwie opierat
sie wylacznie na informacjach pochodzacych z prywatnej bazy danych i byt
w konsekwencji niewystarczajacy.

Decyzja Wydzialu Sprzeciwéw zostala oparta na zaistnieniu prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
i stwierdzata, ze skoro sprzeciw zostal uwzgledniony na podstawie tego przepisu, to
badanie argumentéw podniesionych w ramach innych zarzutéw sprzeciwu opartych
na art. 8 ust. 4 i 5 nie jest konieczne.

W dniu 4 kwietnia 2001 r. skarzaca wniosta do OHIM odwolanie od decyzji
Wydziatu Sprzeciwéw na podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94. Podniosla ona,
ze Wydziat Sprzeciwéw powinien byt uwzgledni¢ wezesniejsze prawa krajowe nabyte
w Austrii, Grecji i w Zjednoczonym Krolestwie, jak réwniez zgloszenie wspdlno-
towego znaku towarowego, i odrzuci¢ zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego
dla catego terytorium Unii Europejskiej w celu zapobiezenia mozliwej konwersji
zgloszenia wspéGlnotowego znaku towarowego na zgloszenie krajowego znaku
towarowego zgodnie z art. 108 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 5 wrze$nia 2002 r. (zwana dalej szaskarzona decyzja”) Trzecia Izba
Odwolawcza uznata odwotanie za niedopuszczalne ze wzgledu na to, ze decyzja nie
miata dla skarzacej niekorzystnego skutku w rozumieniu art. 58 rozporzadzenia
nr 40/94. Skarzaca nie wniosla, ani wyraznie, ani domyélnie, o wydanie decyzji
zapobiegajacej dokonaniu przez Moser Grupo Media, S.L., konwersji zgloszenia
wspélnotowego znaku towarowego na zgloszenie krajowego znaku towarowego.
Ponadto zgodnie z art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 celem postgpowania w sprawie
sprzeciwu nie jest rozstizyganie konfliktéw pomigdzy znakami towarowymi na
szczeblu krajowym, ale zapobieganie rejestracji wspélnotowego znaku towarowego
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pozostajacego w konflikcie z prawami wczesniejszymi. Zdaniem Izby Odwolawczej,
obowigzek rozpatrzenia sprzeciwu wykraczajacy poza kwestie rejestracji wspolno-
towego znaku towarowego bylby sprzeczny z podstawowa funkeja postepowania
w sprawie sprzeciwu i z zasadami ekonomiki procesowej.

W dniu 7 pazdziernika 2002 r. stowne oznaczenie MGM zostalo zarejestrowane jako
wspolnotowy znak towarowy skarzacej.

Przebieg postepowania i zadania stron

W dniu 8 listopada 2002 r. skarzgca wniosta do sekretariatu Sadu niniejsza skarge.

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— utrzymanie w mocy decyzji Wydzialu Sprzeciwéw, w czeéci w ktérej uwzglednia
ona sprzeciw dla wszystkich towaréw i uslug zawartych w zgtoszeniu Moser
Grupo Media, S.L., i odrzuca wniosek o rejestracje w calodci w oparciu o znaki
towarowe MGM zarejestrowane na szczeblu krajowym;
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—  czedciowe uchylenie decyzji Wydziatu Sprzeciwéw, zasadniczo w czesci w ktérej
nie zostal wziety pod uwage wniosek o rejestracje wspélnotowego znaku
towarowego skarzacej oraz, tytulem roszczenia ewentualnego, w czesci w kidrej
nie zostaly wzigte pod uwage wezesniejsze krajowe znaki towarowe zarejes-
trowane w Austrii, w Grecji i w Zjednoczonym Krélestwie;

— obciazenie OHIM kosztami postgpowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Skarzaca podniosta zasadniczo jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 42 ust. 1
lit. a) i art. 8 ust. 2, jak réwniez art. 58 rozporzadzenia nr 40/94.

Argumenty stron

Skarzaca uwaza, ze Izba Odwolawcza popelnita biad stwierdzajac, ze decyzja
Wydzialu Sprzeciwéw nie wywolywala dla niej skutkéw negatywnych. Podnosi ona,
ze decyzja Wydzialu Sprzeciwéw nie uznawala jej wszystkich zadari, pozbawiajac ja
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prawa do pelnego zbadania jej sprawy. W tym wzgledzie wskazuje ona, ze poniewaz
Wydzial Sprzeciwéw nie uwzglednil ani wczesniejszych krajowych znakéw
towarowych uzyskanych w Austrii, w Grecji lub w Zjednoczonym Krélestwie, ani
jej zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego, podlegajacego rozpatrzeniu
w owym czasie, Moser Grupo Media, S.L., wciagz mogtaby zgodnie z art. 108
rozporzadzenia nr 40/94 dokona¢ konwersji swego zgloszenia wspolnotowego znaku
towarowego na zgloszenie krajowego znaku towarowego w Paristwach Czlonkow-
skich, w ktérych skarigca posiadata prawa wczeéniejsze, a ktére nie stanowily
podstawy odrzucenia zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego przez Wydzial
Sprzeciwow. Mozliwos¢ ta zostataby wykluczona, gdyby Wydziat Sprzeciwéw opart
swg decyzje, tak jak powinien byt to zrobi¢, albo na wszystkich wczesniejszych
prawach krajowych skarzacej, albo na jej zgloszeniu wspoélnotowego znaku
towarowego. W konsekwencji podstawy decyzji Wydzialu Sprzeciwéw ograniczyly
skutki odrzucenia zgtoszenia Moser Grupo Media, S.L.

Odno¢nie do twierdzenia, jakoby skarzaca nie wniosta wyraznie o mozliwie najdalej
idace skutki odrzucenia zgloszenia, skarzaca podnosi, ze zadanie takie nie jest ani
konieczne, ani wymagane rozporzadzeniem nr 40/94. Skarzaca uwaza, Ze poniewaz
oparfa swéj sprzeciw, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, na kilku
wezesniejszych prawach krajowych i na swoim zgloszeniu wspolnotowego znaku
towarowego, zadanie jej mialo na celu odrzucenie zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego w mozliwie szerokim zakresie.

Podnosi ona, ze zgodnie z zasada 20 ust. 6 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95
z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94
w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) Wydzial
Sprzeciwéw powinien byl zawiesi¢ postepowanie w sprawie sprzeciwu do czasu
dokonania rejestracji wspélnotowego znaku towarowego MGM i nastepnie oprzec
swa decyzj¢ na zarejestrowanym znaku towarowym.

Ponadto decyzja Wydzialu Sprzeciwéw nieuwzgledniajaca wczesniejszych praw
krajowych uzyskanych w Austrii, w Grecji lub w Zjednoczonym Krélestwie,
pozbawiona byta jakiejkolwiek uzasadnionej podstawy.
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Dowéd na okolicznoéé rejestracji znaku towarowego MGM w Austrii zostat
odrzucony, poniewaz zostala ona dokonana na firme¢ Metro-Goldwyn-Mayer Film
Corp., a nie na firme skarzacej. Jednakze jest to ta sama osoba prawna. W tej kwestii
skarzaca odsyla do listy swoich spétek zaleznych i siostrzanych zawartej
w zalaczniku 6 do skargi.

Skarzaca zauwaza, ze nie uwzgledniono rejestracji greckiego znaku towarowego,
poniewaz numer podany w tlumaczeniu nie zgadza si¢ z numerem certyfikatu
rejestracji. Chodzi tutaj o pomylke, poniewaz tlumaczenie dolaczone do pierwszych
uwag dla poparcia sprzeciwu nawet nie wskazywalo spornego numeru.

Wreszcie znaki towarowe zarejestrowane w Zjednoczonym Krélestwie nie zostaly
uwzglednione, poniewaz przediozone dokumenty stanowily kopie pochodzace
z prywatnej bazy danych. Jednakie dokumenty doreczone przez adwokatéw
skarzacej w dniu 20 Iutego 2000 r. na zadanie OHIM dotyczace uzupelnienia
informacji (certyfikaty odnawiajace) pochodza z bazy danych Urzedu Patentowego
Zjednoczonego Krolestwa i sa uznawane przez lokalne urzgdy wlasciwe dla znakéw
towarowych.

Odnoénie do argumentu, wedtug kt6rego postepowanie w sprawie sprzeciwu nie ma
na celu rozwigzania konfliktu pomiedzy znakami towarowymi na szczeblu
krajowym, Izba Odwolawcza nie uwzglednifa faktu, ze procedura konwersji wynika
z samego rozporzadzenia nr 40/94, w szczegdlnosci z art. 108.

Z tego wizgledu Izba Odwolawcza, jak réwniei Wydzial Sprzeciwéw, byly
zobowigzane uwzgledni¢ mozliwoéé dokonania przez Moser Grupo Media, S.L.,
konwersji zgtoszenia wspélnotowego znaku towarowego na krajowy znak towarowy
i powinny byly oprze¢ odrzucenie zgloszonego znaku towarowego na wszystkich
podniesionych wezeéniejszych krajowych znakach towarowych i na wspélnotowym
znaku towarowym skarzacej.
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Dodaje ona, ze poniewaz znak towarowy MGM zostal ostatecznie zarejestrowany
w dniu 7 pazdziernika 2002 r., postepowanie nie musi juz by¢ zawieszane i ze Sad
moze uwzgledni¢ rejestracje. Skoro Wydzial Sprzeciwéw stusznie, zdaniem
skarzgcej, stwierdzit, ze istnialo prawdopodobiefistwo wprowadzenia w biad miedzy
znakiem towarowym skarzacej MGM a graficznym znakiem towarowym Moser
Grupo Media, S.L., to samo rozumowanie powinno znalezé zastosowanie
w stosunku do wspdlnotowego znaku towarowego MGM, ktéry obecnie jest
zarejestrowany.

Zdaniem OHIM, skarzaca nie wniosta ani domyélnie, ani wyraznie o wydanie decyzji
majacej na celu zapobiezenie konwersji zgloszenia wspélnotowego znaku towaro-
wego na zgloszenie krajowego znaku towarowego przez zglaszajacego.

W odniesieniu do kwestii, czy OHIM zobowigzany byl zbada¢ sprzeciw
w najszerszym mozliwym zakresie, utrzymuje on, ze gtéwnym celem postgpowania
w sprawie sprzeciwu jest zapewnienie posiadaczom wczedniejszych praw instru-
mentu umozliwiajacego zapobiezenie rejestracji wspdlnotowego znaku towarowego
pozostajacego w konflikcie z ich wczeéniejszymi prawami, a nie chronienie praw do
znakéw towarowych lub rozwigzanie konfliktéw pomiedzy znakami towarowymi na
szczeblu krajowym.

OHIM twierdzi, ze z art. 8 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 wynika jedynie, ze
nie mozna oprze¢ odrzucenia sprzeciwu na fakcie, ze znak towarowy nie zostat
jeszcze zarejestrowany. W kazdym razie zasada 20 ust. 6 rozporzadzenia nr 2868/95
nie zobowigzuje OHIM do zawieszenia postepowania w sprawie sprzeciwu.

Ponadto art. 108-110 rozporzadzenia nr 40/94, ktére ustalaja zasady odnoszace sie
do konwersji zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego na zgloszenie krajowego
znaku towarowego, nie rodza interesu prawnego oponentéw do zadania, zeby
kwestie odnoszace sie do konwersji na krajowy znak towarowy zostaly uregulowane
na etapie postgpowania w sprawie sprzeciwu. Zdaniem OHIM, interes prawny
podnoszony przez skarzaca powinien byt by¢ bezposredni i obecny juz w czasie
postgpowania w sprawie sprzeciwu.
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OHIM przypomina, ze w praktyce Wydzial Sprzeciwéw stara sie uwzgledniad
mozliwie najwicksza ilosé praw wczesniejszych Iub ewentualnie wydawaé decyzje
o jak najszerszym mozliwym zakresie terytorialnym, pod warunkiem ze postgpo-
wanie nie zostanie przecigzone,

Wreszcie odnoénie do faktu, ze Wydzial Sprzeciwéw nie uwzglednit krajowych
znakéw towarowych skarzacej zarejestrowanych w Austtrii, Grecji i w Zjednoczonym
Krélestwie, OHIM przypomina, ze wlascicielem austriackiego znaku towarowego nie
jest skarzaca, ale spéika tej samej grupy, ktéra jest inng osobg prawna. Jesli chodzi
o grecki znak towarowy, to numer rejestracji, ktéry ukazany jest na certyfikacie
rejestracji, nie jest taki sam jak ten, ktéry pojawia si¢ w jego ttumaczeniu. Natomiast
dowody na posiadanie brytyjskiego znaku towarowego opieraja si¢ na prywatnej
bazie danych. Nie bylo zatem gwarancji, ze informacje byly dokladne i aktualne.
OHIM twierdzi zatem, ze Wydzial Sprzeciwéw slusznie nie uwzglednil tych
krajowych znakéw towarowych.

Ocena Sgdu

Skarzaca zasadniczo zarzuca OHIM, ze Moser Grupo Media, S.I. wciaz moglaby
dokona¢, zgodnie z art. 108 rozporzadzenia nr 40/94, konwersji zgloszenia
wspélnotowego znaku towarowego na zgloszenie krajowego znaku towarowego
w tych Panistwach Czlonkowskich, w odniesieniu do ktérych jej zgloszenie
wspélnotowego znaku towarowego nie zostalo odrzucone przez Wydzial Sprzeci-
woéw z uwagi na wczesniejsze znaki towarowe skarzacej, jako ze Wydzial Sprzeciwéw
nie uwzglednil ani wczeéniejszych krajowych znakéw towarowych uzyskanych
w Austrii, Grecji lub w Zjednoczonym Krélestwie, ani jej zgloszenia wspélnotowego
znaku towarowego, ktore podlegalo wéwczas rozpoznaniu.
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Nalezy zauwazyé, ze zgodnie z art. 58 rozporzadzenia nr 40/94 ,kazda strona
w postepowaniu, dla ktérej decyzja ma niekorzystny skutek, moze wniesé
odwolanie”.

W tym przypadku bezspornym jest, ze zaskarzona decyzja uznata odwotanie do Izby
Odwolawczej za niedopuszczalne ze wzgledu na to, ze decyzja Wydziatu Sprzeciwéw
nie miala niekorzystnego skutku dla skarzacej w rozumieniu art. 58 rozporzadzenia
nr 40/94.

W tej kwestii nalezy wskaza¢, ze postepowanie w sprawie sprzeciwu ma na celu
zapobieganie rejestracji wspélnotowych znakéw towarowych pozostajacych
w konflikcie z weze$niejszymi znakami towarowymi lub wcze$niejszymi prawami.
Wykladnia ta jest jedyng bedacg w stanie osiagnaé cele rozporzadzenia nr 40/94.
Nalezy przypomnie¢ bowiem, ze zgodnie z motywem drugim rozporzadzenia
nr 40/94 wspélnotowy system prawa znakéw towarowych przyznaje przedsiebior-
stwom prawo uzyskania w ramach jednolitego postepowania znakéw towarowych,
ktérym przyznano jednolita ochrong i ktére wywoluja jednolite skutki na calym
terytorium Wspélnoty, przy czym tak wyrazona zasada jednolitego charakteru
wspélnotowego znaku towarowego ma zastosowanie, jesli wspomniane rozporza-
dzenie nie stanowi inaczej.

W konsekwencji nalezy stwierdzié, ze celem postepowania w sprawie sprzeciwu jest
umozliwienie przedsiebiorstwom sprzeciwienia sie, w ramach jednolitego postepo-
wania, zgloszeniom wspélnotowych znakéw towarowych, z ktérych mogloby
wynika¢ prawdopodobiefistwo wprowadzenia w biad w stosunku do ich wczeéniej-
szych znakéw towarowych lub wezesniejszych praw, a nie uprzednie uregulowanie
mozliwych konfliktéw na szczeblu krajowym.

Bezsporne jest tutaj, ze sprzeciw skarzgcej zostal uwzgledniony dla wszystkich
rozpatrywanych towaréw i ustug oraz ze odméwiono rejestracji zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego Moser Grupo Media, S.L. Decyzja Wydziatu
Sprzeciwéw nie miala zatem niekorzystnego skutku dla skarzacej.
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Nalezy jeszcze zbadaé argument skarzacej, zdaniem ktdrej fakt, Ze Wydzial
Sprzeciwéw nie zbadal ani jej wczeéniejszych krajowych znakéw towarowych
uzyskanych w Austrii, Grecji lub w Zjednoczonym Krélestwie, ani jej zgloszenia
wspélnotowego znaku towarowego, wywolywal wobec niej negatywne skutki
prawne, niezaleznie od wyniku sprawy.

Nalezy tutaj przypomnieé, ze oczywistym jest, ze zasada 15 ust. 1 rozporzadzenia
nr 2868/95 przewiduje, ze ,,[s]przeciw moze by¢ wniesiony na podstawie jednego lub
kilku wczeéniejszych znakéw w rozumieniu art. 8 ust. 2 rozporzadzenia [nr 40/94]
(zwanych dalej »wczeéniejszymi znakamic), lub jednego lub kilku innych
wezeéniejszych praw w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporzadzenia [nr 40/94] (zwanych
dalej »wczesniejszymi prawami«)”.

Ponadto, jak wynika z rozporzadzenia nr 40/94, a w szczegélnosci z art. 108 ust. 1
lit. a) tego rozporzadzenia, w brzmieniu obowiazujacym w chwili zaistnienia stanu
faktycznego niniejszego sporu, ,[z]gtaszajacy lub wiasciciel wspdlnotowego znaku
towarowego moze wnieéé o konwersje swojego zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego lub wspélnotowego znaku towarowego na zgloszenie krajowego znaku
towarowego [...], w zakresie w jakim zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego
jest odrzucone, wycofane lub uznane za wycofane”.

Réwnoczeénie prawda jest, ze podstawy odmowy zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego okreslaja, czy zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego moze
zostaé zarejestrowane na szczeblu krajowym. Artykul 108 ust. 2 lit. b) rozporza-
dzenia nr 40/94 przewiduje bowiem, ze zmiana nie moze mie¢ miejsca do celéw
ochrony w danym Panistwie Czfonkowskim, w ktérym zgodnie z decyzja Urzgdu lub
orzeczeniem sadu krajowego, podstawy odmowy rejestracji lub podstawy stwier-
dzenia wygasniecia lub uniewaznienia maja zastosowanie do zgloszenia wspolno-
towego znaku towarowego lub wspélnotowego znaku towarowego.
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Jednakze bezsporne jest, ze procedura konwersji zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego na zgloszenie krajowego znaku towarowego posiada wylacznie
charakter uprawnienia zgtaszajacego wspolnotowy znak towarowy. Ponadto
procedura ta w zadnym przypadku nie przyznaje zglaszajacym prawa do Zadania
pozytywnego rozpatrzenia ich zgloszenia przez wlasciwe urzedy krajowe. Przeciw-
nie, wydanie decyzji w przedmiocie ewentualnej rejestracji krajowej stanowi
wylaczng kompetencje wlasciwych urzedéw krajowych. Ponadto strony sporu maja
mozliwos¢ dochodzenia swoich praw przed wspomnianymi urzedami krajowymi.

Nadto nie ma przeszkéd, aby zgtaszajacy, ktérego zgloszenie wspolnotowego znaku
towarowego zostalo odrzucone na skutek postepowania w sprawie sprzeciwu,
przedlozyt podobne zgloszenia urzedom krajowym, bez uciekania sie do procedury
konwers;ji.

W konsekwencji mozna stwierdzié, ze interes, na ktéry powoluje sie skarzaca,
dotyczy sytuacji prawnej przyszlej i niepewnej.

W zwiazku z tym istotne jest przypomnienie, ze z utrwalonego orzecznictwa wynika,
ze skarga o stwierdzenie niewaznosci wniesiona przez osobe fizyczng lub prawng jest
dopuszczalna jedynie w zakresie, w ktérym skarzacy posiada interes w stwierdzeniu
niewaznosci zaskarzonego aktu (wyroki Sadu z dnia 14 wrzesnia 1995 r. w sprawach
potaczonych T-480/93 i T-483/93 Antillean Rice Mills i in. przeciwko IComisji, Rec.
str. [1-2305, pkt 59; z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie T-102/96 Gencor przeciwko
Komisji, Rec. str. 11-753, pkt 40, oraz z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie T-212/00
Nuove Industrie Molisane przeciwko Komisji, Rec. str. 11-347, pkt 33). Interes ten
musi by¢ istniejacy i aktualny (wyrok Sadu z dnia 17 wrzeénia 1992 r. w sprawie
T-138/89 NBV i NVB przeciwko Komisji, Rec. str. 11-2181, pkt 33) i oceniany jest na
dziet wniesienia skargi (wyrok Trybunatu z dnia 16 grudnia 1963 r. w sprawie 14/63
Forges de Clabecq przeciwko Wysokiej Wtadzy, Rec. str. 719, 748, oraz wyrok Sadu
z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie T-159/98 Torre i in. przeciwko Komisji, RecFP
str. I-A-83 i I1-395, pkt 28). Jesli interes, na ktéry powoluje sie skarzaca, dotyczy
sytuacji prawnej przyszlej, musi ona dowies¢, ze negatywne skutki takiej sytuacji sa
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juz pewne. W Lkonsekwencji skarzaca nie moze powota¢ si¢ na sytuacje przyszle
i niepewne w celu uzasadnienia swego interesu w zadaniu stwierdzenia niewaznoéci
zaskarzonego aktu (ww. wyrok NBV i NVB przeciwko Komisji, pkt 33).

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze decyzja Wydziatu Sprzeciwéw, uwzgledniajaca sprzeciw
skarzacej dla wszystkich rozpatrywanych towar6w i ustug, nie miata niekorzystnego
skutku dla skariacej, nawet jesli sprzeciw nie zostal uwzgledniony na podstawie
wszystkich znakéw towarowych, na ktérych oparto zarzuty sprzeciwu.

W odniesieniu do domniemanej koniecznoéci wzigcia pod uwage zgloszenia
wspélnotowego znaku towarowego skarzacej OHIM stusznie podnidst kwestie
ckonomiki procesowej. Skoro sprzeciw mogt zosta¢ uwzgledniony na podstawie
kilku wczesniejszych krajowych znakéw towarowych, nie bylo konieczne dalsze
przedluzanie postgpowania poprzez zawieszenie go na podstawie zasady 20 ust. 6
rozporzadzenia nr 2868/95 w celu oczekiwania na rejestracj¢ wspélnotowego znaku
towarowego. Zasada 20 ust. 6 rozporzadzenia nr 2868/95 przewiduje bowiem, ze
,JOHIM] moze zawiesi¢ kazde postgpowanie w sprawie sprzeciwu, w ktérym
sprzeciw opiera si¢ na wniosku o rejestracje na podstawie art. 8 ust. 2 lit. b)
rozporzadzenia, do momentu podjecia prawomocnej decyzji w takim postepowaniu
lub jezeli inne okolicznoéci uzasadniaja takie zawieszenie”. Dlatego tez zawieszenie
pozostaje uprawnieniem OHIM, ktdry stosuje je jedynie jesli uzna to za wlasciwe.

Przyjecie tezy skarzacej, zdaniem ktérej OHIM zobowigzany jest zawiesi¢
postepowanie w sprawie sprzeciwu oparte na wniosku o rejestracje zgodnie
7 art. 8 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 do momentu podjecia prawomocnej
decyzji odnoénie do takiego wniosku, mogloby bowiem prowadzi¢ do reakcji
taiicuchowej. Wniosek o rejestracje zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 méglby bowiem sam stanowi¢ przedmiot postgpowania w sprawie
sprzeciwu w odniesieniu do innych wnioskéw o rejestracje, ktére, wedlug tezy
skarzacej, musialoby zosta¢ z kolei zawieszone.
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Odnosnie do kwestii, czy skarzaca zadata lub nie, wyraznie lub domyslnie, wydania
decyzji w sprawie sprzeciwu, ktérej zakres bytby mozliwie najszerszy, czyli decyzji
w sprawie sprzeciwu, ktéra obejmowataby wszystkie wczeéniejsze krajowe znaki
towarowe lub wczeéniejsze prawa, na ktérych oparfa ona swéj sprzeciw, jak réwniez
zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego, nie mozna podzieli¢ argumentacji
skarzacej. Skoro Wydziat Sprzeciwéw nie byt zobowiazany na zadnym etapie sprawy
do badania wszystkich wczesniejszych znakéw towarowych lub wczesniejszych praw
ze wzgledéw przedstawionych powyzej, kwestia wplywu zakresu sprzeciwu nie
posiada zadnego znaczenia dla wspomnianego obowigzku.

Z tych samych wzgledéw nie ma dalszej potrzeby badania kwestii, czy wniosek
o rejestracje znaku towarowego MGM na szczeblu wspélnotowym i istnienie
austriackich, greckich i brytyjskich znakéw towarowych stanowilyby istotne
podstawy sprzeciwu.

W konsekwencji nalezy oddali¢ skarge.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sgdu Pierwszej Instancji kosztami zostaje
obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz
skarzaca przegrafa sprawe, nalezy — zgodnie z zgdaniem strony pozwanej —
obcigzy¢ ja kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZE] INSTANC]I (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami post¢gpowania.

Legal Tiili Vilaras

Ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 wrze$nia 2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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