Sprawa T-342/02

Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie sprzeciwu — Zakres
obowigzku badania — Konwersja na zgloszenie krajowego znaku towarowego —
Artykul 58 rozporzadzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 16 wrzeénia 2004 r. . . I1-3194

Streszczenie wyroku

1. Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie odwotawcze — Osoby uprawnione do
whoszenia odwolania i do wystepowania jako strony w postepowaniu odwolawczym —
Osoby, dla ktorych decyzja ma niekorzystiy skutek — Postepowanie w sprawie sprzeciwy
opartego na kilku wezesniejszych znakach towarowych — Decyzja uwzgledniajgca
sprzeciw, jednakze nie w oparciu o wszystkie wczesniejsze znaki towarowe — Decyzja
uwzgledniajgca zgdania whoszgcego sprzeciw — Mozliwosé dokonania brzez zglaszajgcego
konwersji zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego na zgloszenie krajowego znaku
towarowego w odpowiednich paristwach cztonkowskich — Brak wplywu

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 58 i 108)
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2. Wispdlnotowy znak towarowy — Uwagi oséb trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie

sprzeciwu — Zawieszenie postgpowania w sprawie sprzeciwy, w ktérym sprzeciw opiera sig
na wniosku o rejestracje — Uprawnienia dyskrecjonalne Urzedu

(rozporzgdzenie Komisji nr 2868/95, art. 1 zasada 20 ust. 6)

Decyzja Wydziatu Sprzeciwéw Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wew-
netrznego (znaki towarowe i wzory),
ktéra uwzglednia sprzeciw wniesiony
wobec rejestracji wspélnotowego znaku
towarowego oparty na kilku wczesniej-
szych krajowych znakach towarowych
dla wszystkich rozpatrywanych towaréw
i ustug, nie ma niekorzystnego skutku
dla strony postepowania w rozumieniu
art. 58 rozporzgdzenia nr 40/94
w sprawie wspélnotowego znaku towa-
rowego, nawet jesli sprzeciw nie zostal
uwzgledniony na podstawie wszystkich
znakéw towarowych, na ktérych oparto
zarzuty sprzeciwu, poniewaz zglaszajacy
wspélnotowy znak towarowy wciaz
moglby dokonaé, zgodnie z art. 108 roz-
porzadzenia nr 40/94, konwersji zglo-
szenia wspélnotowego znaku towaro-
wego na zgloszenie krajowego znaku
towarowego w tych parnstwach czlon-
kowskich, w odniesieniu do ktérych jego
zgloszenie wspdlnotowego znaku towa-
rowego nie zostalo odrzucone.

W istocie celem postepowania w sprawie
sprzeciwu jest umotzliwienie przedsig-
biorstwom sprzeciwienia si¢, w ramach
jednolitego postepowania, zgloszeniom
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wspélnotowych znakéw towarowych,
z ktérych mogloby wynikaé prawdopo-
dobiefistwo wprowadzenia w btad
w stosunku do ich wczeéniejszych zna-
kéw towarowych lub wczesniejszych
praw, a nie uprzednie uregulowanie
mozliwych konfliktéw na szczeblu kra-

jowym.

Ponadto okolicznoéé, ze Wydzial Sprze-
ciwéw nie bierze pod uwage okreslonych
wezeéniejszych krajowych znakéw towa-
rowych, nie wywoluje negatywnych skut-
kéw prawnych wzgledem wnoszacego
sprzeciw, gdyz procedura konwersji
zgloszenia wspélnotowego znaku towa-
rowego na zgloszenie krajowego znaku
towarowego ma wylacznie charakter
uprawnienia zglaszajacego wspdlnotowy
znak towarowy. W istocie w Zadnym
przypadku nie przyznaje ona prawa do
7adania pozytywnego rozpatrzenia tego
zgloszenia i nie ma przeszkdéd, aby
zglaszajacy, ktdrego zgloszenie wspolno-
towego znaku towarowego zostalo
odrzucone na skutek postgpowania
w sprawie sprzeciwu, przedfozyl pod-
obne zgloszenia urzedom krajowym, bez
uciekania si¢ do procedury konwersji.

(por. pkt 35, 41, 42, 45)



METRO-GOLDWYN-MAYER LION PRZECIWKO OHIM — MOSER GRUPO MEDIA (MOSER GRUPO MEDIA)

Z zasady 20 ust. 6 rozporzadzenia
nr 2868/95 wykonujacego rozporzadze-
nie nr 40/94 w sprawie wspélnotowego
znaku towarowego, kiéra przewiduje, ze
Urzad Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) ,moze zawiesi¢ kazde postepo-
wanie w sprawie sprzeciwu, w ktérym
sprzeciw opiera sie na wniosku
o rejestracje [...] do momentu podjecia

prawomocnej decyzji w takim postepo-
waniu” wynika, ze zawieszenie to pozo-
staje uprawnieniem Urzedu, ktéry sto-
suje je jedynie jesli uzna to za wladciwe.

(por. pkt 46)
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