VEDIAL PRZECIWKO OHIM

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

DAMASA RUIZA-JARABA COLOMERA
przedstawiona w dniu 15 lipca 2004 r."

Wprowadzenie

1. W niniejszej sprawie szczegdlnie istotne
jest okreslenie zakresu zastosowania zasady
dyspozycyjnoéci w okreslonych postgpowa-
niach w sprawie wspdlnotowego znaku
towarowego, w szczegélnosci za$§ w tych,
w ktérych kwestionuje si¢ przed Sadem
Pierwszej Instancji wazno$¢ decyzji admini-
stracyjnych rozstrzygajacych postgpowanie
w sprawie sprzeciwu wobec rejestracji
danego znaku towarowego.

Okoliczno$ci powstania sporu

2. W dniu 1 kwietnia 1996 r. spétka France
Distribution z siedziba w Emerainville (Fran-
cja) dokonala w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (zwanym dalej ,OHIM")
zgloszenia, na podstawie rozporzadzenia
(WE) nr 40/942, wspolnotowego znaku
towarowego skladajacego si¢ z przed-

1 — Jgzyk oryginatu: luszpariski.

2 — Rozporzydzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, str. 1) z péin. zmianami.

stawionego ponizej oznaczenia mieszanego,
stownego i graficznego:

3. Towary, ktére miaiby by¢ nim oznaczone,
naleza do klas 29, 30 i 42 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego® i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi:

— Klasa 29: ,Migso, wedliny, ryby, dréb
i dziczyzna; ekstrakty migsne; owoce

3 — Porozumicenic niceLskic z dnia 15 czenwea 1957 . w sprawie
migdzynarodowej klasyfikacji towaréw i uslug, zrewidowane
i zmienione.
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i warzywa konserwowane, suszone
i gotowane; galaretki, dzemy, kompoty; jaja,
wyroby z jajek, mleko i wyroby z mleka;
jadalne oleje i tluszcze”;

— klasa 30: ,Kawa, herbata, kakao, cukier,
ryz, tapioka, sago, namiastki kawy; maka
i produkty zbozowe, chleb, wyroby
cukiernicze i stodycze, lody; midd,
melasa; drozdze, proszek do pieczenia,
s6l, musztarda, ocet, sosy; przyprawy;
16d do chtodzenia”;

— Kklasa 42: ,Ustugi zaopatrzenia
w zywno$< i napoje oraz ustugi zakwa-
terowania”.

4. Zgloszenie to zostalo opublikowane
w Biuletynie wspdlnotowych znakéw towaro-
wych nr 22/97 z dnia 6 pazdziernika 1997 r.

5. W dniu 6 stycznia 1998 r. spétka wno-
szaca odwolanie, Vedial SA, z siedzibg
w Ludres (Francja) (zwana dalej ,Vedial”),
whniosta na podstawie art. 42 rozporzadzenia
nr 40/94 sprzeciw wobec zgloszonego znaku
w odniesieniu do czeéci wskazanych towa-
1réw, to znaczy ,mleka i wyrobéw z mleka”
z klasy 29 oraz ,octu, soséw” z klasy 30.
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Powolanym wcze$niejszym znakiem towaro-
wym jest zarejestrowany we Francji pod
nr 1 552 214 stowny znak towarowy
#»SAINT-HUBERT 41" dla oznaczania
»masla, tluszczy jadalnych, seréw i wszyst-
kich wyrobéw z mleka” z klasy 29.

6. Decyzja z dnia 1 grudnia 1999 r. Wydziat
Sprzeciwéw OHIM odrzucil sprzeciw stwier-
dzajac, iz nie istnialo prawdopodobieristwo
wprowadzenia w blad kregu odbiorcéw na
terytorium francuskim, na ktérym to teryto-
rium wezedniejszy znal towarowy jest chro-
niony na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 %,

7. W dniu 31 stycznia 2000 r. Vedial wniosta
do OHIM na podstawie art. 59 rozporza-
dzenia nr 40/94 odwotanie od decyzji
Wydzialu Sprzeciwu. Na poparcie swojego
odwolania dolgczyla do pisma liczne doku-
menty w celu wykazania, iz znak ten cieszy
si¢ renomg we Frangji.

8. Odwotanie zostalo odrzucone decyzja
Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
9 marca 2001 r.

4 — Postepowanie przed Wydzialem Sprzeciwéw obejmuje debate
w przedmiocie zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94, ktéra nie przedstawia znaczenia dla niniejszego
postepowania,
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9. Izba ta uznata decyzje Wydziatlu Sprzeci-
woéw za uzasadniona w $wietle art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz,
pomimo iz istnieje wysoki stopien podobieri-
stwa pomiedzy danymi towarami oraz
pomimo iz dla celéw zastosowania tego
przepisu nalezy uwzgledni¢ wskazywang
przez odwolujacy si¢ renome wcezedniejszego
znaku towarowego, nie wystepuje prawdo-
podobieristwo wprowadzenia w biad zainte-
resowanego kregu odbiorcéw, z uwagi na to,
iz sporne oznaczenia nie wykazuja znacznego
podobienstwa.

Zaskarzony wyrok

10. W dniu 23 maja 2001 r. Vedial wniosta
do Sadu Pierwszej Instancji skarge
o stwierdzenie niewaznoéci. Skarga opierata
sig na jedynym zarzucie, to znaczy na
bfednym zastosowaniu pojecia prawdopodo-
biefistwa w prowadzenia w blad, zawartego
w art. 8 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.

11. Wyrokiem z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie Vedial przeciwko OHIM- France
Distribution (HUBERT)® Sad Pierwszej
Instancji oddalit skarge.

5 — Sprawa T-110/01, Rec. str. 11-5275, zwany dalej ,zaskarzonym
wyrokicm”.

12. W pierwszej kolejnosci Sad rozwazyt
dopuszczalnoéé zarzutéw OHIM skierowa-
nych przeciwko decyzji izby Odwotawczej,
zgodnie z ktérymi nie byla ona upowazniona
do uznania renomy wczeéniejszego znaku
towarowego we Francji, poniewaz Vedial nie
dostarczyta 7zadnego dowodu na jej istnienie
w terminie wyznaczonym przez Wydziat
Sprzeciwéw.

Niemniej jednak, zdaniem OHIM, niepra-
widlowo$é ta nie uzasadniala w wys-
tarczajacy sposob stwierdzenia niewaznosci
zaskarzonej decyzji.

13. W odpowiedzi na skarge OHIM wniést
do Sadu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie, iz Izba Odwolawcza nie
powinna byta uznawa¢ renomy wcze$-
niejszego znaku towarowego;

— orzeczenie w przedmiocie prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w blad oraz
stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej
decyzji jedynie po wczeéniejszym wyka-
zaniu istnienia takiego prawdopodo-
bienstwa;
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— orzeczenie, iz kazda ze stron ponosi
swoje wlasne koszty postepowania ®.

14. Zdaniem Sadu Pierwszej Instancji zada-
niec OHIM o stwierdzenie, iz Izba Odwola-
wcza nie powinna byla uznawaé renomy
wezesniejszego znaku towarowego, bylo
réwnoznaczne z zadaniem zmiany zaskarzo-
nej decyzji.

Niemniej jednak stwierdzono: ze OHIM nie
byt strong postepowania przed Izba Odwola-
wczg oraz, ponadto, ze jako autor decyzji,
ktdrej zgodnos¢ z prawem byla badana, mégt
on wystepowac jedynie w charakterze strony
pozwanej; ze Izby Odwolawcze sa czebcia
OHIM; oraz wreszcie ze dla przyznania
OHIM prawa do zaskarzenia decyzji Izby
Odwotawczej w ramach postepowania zwa-
nego ,inter partes” niezbednym byloby, aby
regulamin Sadu Pierwszej Instancji przyznal
pozostalym uczestnikom wystepujacym
przed tym organem, dzialajacym
w charakterze interwenienta, prawo do
przedstawienia swoich zgdan zmierzajacych
do stwierdzenia niewaznosci lub zmiany
zaskarzonej decyzji, w tym zadai dotycza-
cych kwestii nieporuszonych przez OHIM
w odpowiedzi na skarge.

15. W zwigzku z tym Sad Pierwszej Instancji

stwierdzil, iz OHIM nie posiada czynnej

6 — Punkt 11 zaskarzonego wyroku.
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legitymacji do wystapienia z 2adaniem
stwierdzenia niewaznosci lub zmiany decyzji
przyjetych przez Izby Odwolawcze i orzekd
o niedopuszczalnoéci jego zadania.

16. Odnoénie do istoty skargi, strona ska-
rigca twierdzita, iz w decyzji Izby blednie
zastosowano pojecie prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blagd w $wietle wykltadni
Trybunalu Sprawiedliwosci, podnoszac, ze
wczedniejszy znak towarowy posiadal
w spos6b oczywisty wyrainie odrézniajacy
charakter, a takze Ze Izba Odwolawcza
dopuscita sig licznych bledéw w ocenie przy
dokonywaniu poréwnania spornych znakéw.

Odnoénie do poréwnania fonetycznego,
ktére ma znaczenie w niniejszej sprawie,
Vedial podniosta, ze Izba Odwolawcza nie
stwierdzita, iz podobieristwo pomiedzy bada-
nymi oznaczeniami dotyczylo elementéw
dominujgcych spornych znakéw.

17. Z kolei OHIM zaznaczyl, ze jezeli Sad
Pierwszej Instancji stwierdzil, iz dominuja-
cym elementem wczeéniejszego znaku towa-
rowego jest imie ,HUBERT”, to trudno
byloby zaprzeczy¢ istnieniu prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w btad co do spor-
nych znakéw. Natomiast jezeli przyjalby, iz
wezedniejszy znak nie byl szczegélnie odré-
zniajgcy i stanowil calosé, w ktorej brak bylto
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jakiegokolwiek elementu dominujacego, r6z-
nice pomigdzy znakami powinny by¢ wystar-
czajace, aby wykluczy¢ jakiekolwiek prawdo-
podobienistwo wprowadzenia w blad.

18. W wyroku Sad Pierwszej Instancji
stwierdzil, po pierwsze, iz Izba Odwolawcza
stusznie ustalila, ze niektére ze spornych
towaréw sa identyczne, za§ pozostale po-
dobne.

19. Nastepnie dokonal pordwnania ozna-
czeii z punktu widzenia wizualnego, fone-
tycznego i konceptualnego. Po wnikliwej
analizie doszedt do przekonania, iz rdznice
wizualne, fonetyczne i koncepcyjne pomig-
dzy oznaczeniami stanowily wystarczajacy
powéd dla wykluczenia istnienia prawdopo-
dobienistwa wprowadzenia w blad w odbiorze
zainteresowanego kregu odbiorcéw [

20. Dokladniej, odnoénie do poréwnania
fonetycznego, Sad Pierwszej Instancji wyrazit
sie w nastepujacy sposéb:

o[...] Izba Odwolawcza twierdzi, iz wcze$-
niejszy znak towarowy zawiera siedem fone-
méw, zaé zgloszony znak towarowy dwa.
Ponadto twierdzi ona, iz w jezyku francuskim
akeent pada, w przypadku wczeéniejszego

7 — Punkt 63 zaskarzonego wyroku.

znaku towarowego na pierwsza, trzecig
i pigta sylabe, natomiast w odniesieniu do
zgloszonego znaku towarowego, na druga
(pkt 31 zaskarzonej decyzji).

Nalezy stwierdzi¢, iz analiza fonetyczna
przeprowadzona przez Izbe Odwolawczg jest
poprawne. W rzeczywistosci bowiem nalezy
wskazaé, iz wspolnym elementem obydwu
oznaczen jest jedynie drugie sfowo syntagmy,
ktéra stanowi wczeéniejszy znak towarowy,
sktadajacy sie z dwoch stéow i cyfry.
W zwigzku z tym te dwa znaki towarowe s3
rézne z fonetycznego punktu widzenia” 8,

Postgpowanie przed Trybunalem Spra-
wiedliwosci

21. Odwolanie wniesione przez Vedial wply-
neto do Trybunatu Sprawiedliwoéci w dniu
7 marca 2003 r.

Zaréwno strona wnoszaca odwolanie, jak
i OHIM przedstawili swoje uwagi na piémie.
Postepowanie przeprowadzono bez odbycia
rozprawy.

W dniu 23 marca 2004 r. sprawa zostata
przydzielona drugiej izbie Trybunalu, ktéra
zakonczyla jej rozpoznawanie w dniu
7 czerwca 2004 r.

8 — Punkty 55 i 56.
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Ocena zarzutéw odwolania

22. Na poparcie swojego odwolania strona
wnoszaca odwolanie podnosi zasadniczo dwa
zarzuty oraz kolejny do rozwazenie alterna-
tywnie. .

W przedmiocie pierwszego zarzutu odwola-
nia

23. W swoim pierwszym zarzucie, przedsta-
wionym jako zasadniczy, Vedial podnosi, iz
Sad Pierwszej Instancji naruszyl zasade
dyspozycyjnosci, zgodnie z ktéra strony
dysponuja przedmiotem sporu i moga
wyznaczac jego granice.

24. Zdaniem strony wnoszacej odwolanie
zasada ta zaklada, iz w przypadku gdy
pomiedzy stronami brak jest rozbieznosci
odnognie do danej kwestii, sad nie moze tego
zmieni¢, chyba Ze jest to konieczne z uwagi
na porzadek publiczny.

25. Vedial podnosi, iz z chwila rozpoczecia
procedury ustnej przed Sagdem Pierwszej
Instancji strony pozostawaly zgodne co do
podobieristwa spornych oznaczefl, przynajm-
niej na plaszczyznie fonetycznej, jak réwniez
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zgodne byly co do istnienia prawdopodo-
bieristwa wprowadzenia w blad, poniewaz nie
mozna bylo nie zgodzié¢ si¢ z Izbg Odwola-
weza, ktéra przyznala, iz znak towarowy
»Saint-Hubert 41” posiadat charakter silnie
odrézniajacy z uwagi na renome uzyskana we
Francji.

Zaskarzony wyrok naruszyt zasade dyspozy-
cyjnoéci przyjmujac, wbrew zgodnemu sta-
nowisku stron, iz sporne znaki nie
przedstawiaja zadnego podobieristwa.

26. OHIM ma watpliwoéci odnosénie do
zakresu zasady dyspozycyjnosci w dzie-
dzinie postepowania o charakterze admini-
stracyjnym, jak postepowanie w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego.

Ponadto zwraca uwage na swoiste cechy
procedury zaskarzania w niniejszym przy-
padku, charakteryzujacej sie brakiem uczest-
nictwa OHIM w postepowaniu przed Izba
Odwotawczy, ktérego przedmiotem jest kon-
trola zgodnosci z prawem podjetej decyzji.

W niniejszej sprawie Sad Pierwszej Instancji
na wniosek strony wnoszacej odwolanie
dokonal interpretacji pojecia prawnego
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad,
przy czym nie byt w tym zakresie zwigzany
opinig stron.
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Wreszcie OHIM zwraca uwage na to, iz jego
twierdzenia przed Sadem Pierwszej Instancji
nie stanowia o$wiadczenia zgody. Na popar-
cie tego stanowiska powoluje nast¢pujace
argumenty: po pierwsze, ze jego stanowisko
jest poparte decyzja Izby Odwolawczej, po
drugie, iz France Distribution, druga strona
postepowania przed OHIM, wystepujaca
w charakterze interwenienta w postgpowaniu
przed Sadem Pierwszej Instancji, nie wyrazila
jakiejkolwiek zgody na ten temat.

27. Aby orzec co do skutecznodci tego
zarzutu, nalezy zbadaé:

—  zakres, w jakim w postgpowaniu sgdo-
wym dotyczacym kontroli zgodnosci
z prawem decyzji OHIM zapadlych
w ramach postepowania w sprawie
sprzeciwu ma zastosowanie zasada dys-
pozycyjnodci, a jezeli tak, to

— czy na podstawie akt postgpowania
mozna wnioskowaé¢ o naruszeniu tej
zasady.

28. Owa zasada dyspozycyjnosci jest bardzo
uzyteczna przy odwolywaniu si¢ do cech
charakterystycznych procesu, w szcze-
golnoéci procesu cywilnego, ktére to cechy
stanowia wyraz uznania autonomii podmio-
téw?. To do stron, jako dysponentéw

9 _ \V. Zeiss, K. Schrewber, Zivilprozessrecht, wyd. Mohr Siebeck,
2003, str. 64 i nast.

postepowania, nalezy nie tylko jego wszcze-
cie i zakoriczenie, ale réwniez okreslenie jego
przedmiotu. Chodzi przeciez o procesowy
przejaw uprawnienia do dysponowania swo-
imi wlasnymi prawami, ktére na plaszczyznie
prawa materialnego przejawia sig
w pierwszenstwie woli stron wyrazonej
umownie. Zasada ta znajduje swoje dalekie
uzasadnienie w okolicznoéci, iz osoba, cho-
ciazby potencjalnie lub przypuszczalnie
posiadajaca okreslone prawo do rzeczy,
powinna zachowaé¢ owo uprawnienie do
dysponowania w trakcie wystapienia do sadu
w celu dochodzenia lub zrzeczenia si¢ jego
catoéci lub czeéci, w drodze zrzeczenia sig¢
lub uznania roszczenia procesowego, okres-
lajac w ten sposéb przedmiot sporu.

29. Odmienna od zasady dyspozycyjnosci
w §cislym tego stowa znaczeniu, pozostajaca
jednak w écistym z nig zwigzku 19 asada
czynnego udzialu stron (Beibringungsgrund-
saiz) oznacza, ze to strony przedstawiaja
okolicznosci faktyczne postgpowania
w sposéb i w zakresie, w jakim sg zaintere-
sowane, ustalajac tym samym jego przedmiot
i wigzgc sedziego, ktéry ma obowigzek
orzekania secundum allegata et probata
partium [w oparciu o twierdzenia i dowody
przestawione przez strony] "

30. W celu skutecznego powolania sig¢ na
zasade dyspozycyjnoéci w prawie postgpo-
wania cywilnego nalezy ustali¢, po pierwsze,

10 — 1 od ktérej przynajmnicj w doktrynie hiszpaiiskiej uzycza ona
sobie nazwy.

11 — F. Ramos Méndez, Derecho procesal civil, wyd. Bosch,
Barcelona 1986, str. 347 i 348.
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iz strona jest dominus litis oraz, po drugie, ze
mozna dysponowaé przedmiotem sporu %,
Samo prawo postgpowania cywilnego
wymienia przypadki, w kt6rych obok upraw-
nieft jednostek istnieje réwnorzedny lub
przewazajacy interes publiczny, co prowadzi
do zmiany, ograniczenia lub zniesienia sku-
tecznodci tej zasady. Tak jest zwykle
w przypadku okreslonych spraw z zakresu
prawa rodzinnego, w ktérych uczestnictwo
przedstawiciela paristwa jest oznaky tego, iz
spér wykracza poza zakres swobody woli
w uksztaltowaniu stosunkéw prawnych 2,

31. Brak jest jakiegokolwiek powodu, dla
ktérego nalezaloby wykluczyé zastosowanie
tej podstawowej zasady prawa procesowego
w sprawach o charakterze administracyjnym,
takich jak sprawy wniesione do OHIM. Otéz
w konkretnym postgpowaniu jej zastosowa-
nie uzaleznione bedzie od stopnia, w jakim to
strony moga korzystaé z uprawnienia do
rzeczy lub prawa, kidrego dotyczy roszcze-
nie, to znaczy od tego, czy sg one prawdzi-
wymi dysponentami litis *%,

32. Jak to przyznal Trybunat Sprawiedli-
wosci '®; ,zasada prawa krajowego, zgodnie
z ktéra w ramach postgpowania cywilnego
sad powinien lub moze dziata¢ z urzedu, jest

12 — Ibidem, str. 348.

13 — O. Jauernig, Zivilprozefirecht, wyd. Beck, Monachium 1993,
str. 72.

14 — V. Gimeno Sendra i in, Derecho procesal administrativo,
wyd. Tirant lo Blanch, Walencja 1993, str. 63 i 64.

15 — Wyrok z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawach polaczonych
C-430/93 i C-431/93, Rec. str. 1-4705, pkt 20 i 21.
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ograniczona cigzgcym na nim obowigzkiem
rozpoznawania w granicach przedmiotu
sporu i do oparcia swojego orzeczenia na
przedstawionym mu stanie faktycznym.
Ograniczenie to znajduje uzasadnienie
w zasadzie, zgodnie z ktéra inicjatywa
procesowa nalezy do stron i sad moze dziataé
z urzedu jedynie w wyjgtkowych wypadkach,
w ktérych interes publiczny wymaga jego
interwencji. Zasada ta stanowi urzeczywist-
nienie koncepcji w wiekszoéci podzielanych
w Panistwach Czlonkowskich w zakresie sto-
sunkéw pomiedzy pafstwem i jednostka,
chronigc prawo do obrony oraz zapewniajac
prawidlowy tok postepowania, zapobiegajac
w szczegblnodci opéznieniom zwigzanym
z oceng nowych argumentwéw”.

Za pomocy takiego stwierdzenia Trybunat
Sprawiedliwoéci usitowal uzasadnié istnienie
takiej zasady w prawie krajowym, w celu
zwolnienia sadéw krajowych od obowiazku
podnoszenia z urzedu w przekazanych im
sprawach zarzutu opartego na naruszeniu
przepiséw wspdlnotowych, uznajac tym
samym wladciwg tym sadom bierna postawe.
Niemniej jednak wydaje si¢ bezsporne, ze
zasada dyspozycyjnoéci znajduje zastosowa-
nie réwniez przed sadem wspélnotowym,
aczlkolwiek po jej niezbednym dostosowaniu
ze wzgledu na specyficzny charakter rozpo-
znawanego przez ten sad sporu.

33. Obowigzywanie tej zasady wyraza sie
w przewidzianej w art. 77 regulaminu
Trybunalu Sprawiedliwo$ci mozliwogci
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zawarcia przez strony ugody i zrzeczenia si¢
wszelkich roszczen. W takim wypadku pre-
zes zarzadza wykre$lenie sprawy z rejestru.

Regulamin wylgcza powszechne zastosowa-
nie tej zasady jedynie w przypadku skargi
o stwierdzenie niewaznosci (art. 230 WE) lub
w skargach na bezczynnoéé jednej
z instytucji (art. 232 WE), w szczegdlnosci
z uwagi na to, ze akt ktérego dotyczy,
wymaga obiektywnego osadu.

Réwniez przed sadem wspdinotowym zrze-
czenie sie roszczenia przez skarzacego skut-
kuje wykregleniem sprawy z rejestru (art. 78
regulaminu).

Innymi przejawami réznych aspektéw zasady
dyspozycyjnoéci przed Trybunatem Spra-
wiedliwoéci s3, w mniejszym lub wigkszym
stopniu, na przyklad przepisy regulaminu
dotyczace okre$lenia przedmiotu sporu
w skardze lub, w przypadku skarg na
uchybienie zobowigzaniom Parstwa Czlon-
kowskiego, we wczesniejszej obowigzkowej
opinii Komisji, w zakazie zmiany przedmiotu
postepowania w odwolaniu (art. 113 § 2) lub
w niemozliwoéci przedstawiania nowych
zarzutéw, chyba ze opieraja si¢ one na

okolicznoéciach faktycznych lub prawnych
ujawnionych w toku postepowania (art. 42
§ 2).

Wynika z tego zatem, ze réwniez sad
wspoblnotowy jest zwigzany stanem faktycz-
nym i zarzutami prawnymi przedstawionymi
przez strony.

34. Niemniej jednak znaczace jest, iZ regu-
lamin nie zawiera zadnego ogdlnego prze-
pisu dotyczacego uznania roszczenia przez
strone pozwang. Najprawdopodobniej wyjas-
nienie znajduje si¢ w fakcie, iz w procesie
wspélnotowym zazwyczaj uczestnicy nie
maja calkowitego wiadztwa nad przedmio-
tem sporu.

Tak jest naturalnie w przypadku pytai
prejudycjalnych, dialogu pomigdzy sadami.
Jedynie sad krajowy moze cofna¢ wniosek
o wydanie orzeczenia prejudycjalnego. Réw-
niez skargi o uchybienie zobowigzaniom,
o stwierdzenie niewazno$ci lub skargi na
bezczynnoéé nie podlegaja uznaniu 16,

16 — Zob. jednak wyroki z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie C-58/99
Komisja przeciwko Wiochom, Rec. str. 3811, oraz z dnia
17 czerwea 2004 r. w sprawie C-255/03 Komisja przeciwko
Belgii, dotychczas nieopublikowany w Zbiorz,e;, w ktdrych
wydaje sig, ze Trybunal Sprawiedliwosci pozwala przyjac, ze
Paristwo Czlonkowskie moze zgodzi¢ sig z zadaniem Komusji
o orzeczenie uchybienia zobowigzaniom paristwa. Niemniej
jednak nic mozna méwié w tym wypadku o precedensie
w orzecznictwie, poniewaz prawdopodobnie w obydwu
przypadkach Trybunal preferowal uzasadnienie eliptyczne,
uznajgc, iz zarzucane uchybienie bylo oczywiste.
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35. Niemniej jednak nalezy zbadaé, czy
powinno si¢ zastosowaé te kryteria do
postgpowania, ktérego przedmiotem jest
skarga na decyzje OHIM podjeta
W postepowaniu w sprawie sprzeciwu.

36. Czy strony mogg dysponowac przedmio-
tem sporu o takich cechach?

Azeby odpowiedzie¢ chociazby w sposéb
abstrakcyjny na to pytanie, nalezy sprawdzié,
czy poza interesami stron w gre wchodza
réwniez inne interesy prawne.

37. Jezeli siggniemy do tradycyjnego orzecz-
nictwa Trybunalu dotyczacego funkeji znaku
towarowego, nalezy przynajmniej wstepnie
wyciggnaé wniosel;, iz owa instytucja prawa
wiasnosci intelektualnej nie stuzy wylacznie
ochronie uprawnionych przedsiebiorstw,
poniewaz Trybunal zawsze uwazal, ze jego
istotng funkcjg jest ,zagwarantowanie kon-
sumentowi lub uzytkownikowi koricowemu
identyfikacji pochodzenia towaru lub ustugi,
umozliwiajac mu bez ewentualnego wprowa-
dzenia w blad odréznienie tego towaru lub
ustugi od towaréw i ustug innego pochodze-
nia” dodajac, ze ,aby znak towarowy mégt
petni¢ swoja funkcje istotnego elementu
w systemie niezakléconej konkurencji, do
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ustanowienia ktérej zmierza Traktat, musi
stanowi¢ on gwarancje, iz wszystkie towary
i ustugi nim oznaczone zostaly wytworzone
pod nadzorem jednego przedsiebiorstwa,
ktéremu mozna przypisaé odpowiedzialnogé

za ich jakog¢” V7,

38. Przy okazji wykladni przestanki posiada-
nia rzeczywistego odrdzniajacego charakteru
w ramach badania bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji z art. 5 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 89/104/EWG'® Trybunal Spra-
wiedliwoéci orzekf, iz ma ona szczegdlng
funkcje polegajaca na zagwarantowaniu, aby
znak towarowy ,byl w stanie identyfikowaé
towar, dla ktérego dokonano zgloszenia,
przypisujac mu okreé§lone pochodzenie
handlowe, a co za tym idzie, aby odrézniat
ten towar od towaréw innych przedsigbior-
stw” 1%,

39. Z orzecznictwa tego mozna by latwo
wywnioskowaé o istnieniu interesu
powszechnego, réinego od interesu upraw-
nionego do znaku towarowego, polegajacego
na tym, aby konsument rozpoznat za pomoca
oznaczenia pochodzenie handlowe towaru.
W takim przypadku interes powszechny
polegalby na unikaniu prawdopodobiefistwa

17 — Wyrok z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon,
Rec. str, I-5507, pkt 28,

18 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. majaca na
celu zblizenie ustawodawstw Paristw Czlonkowskich odno-
szacych si¢ do znakdw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str.1),
identycznie jak odpowiednik — art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94,

19 — Wyroki z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach polaczonych
C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. 1-2779,
pkt 46; z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips,
Rec. str. I-5475, pkt 35; z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach
polaczonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i in, Rec.
str. I-3161, pkt 40; oraz z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie
C-218/01 Henkel, Rec. stv. 1-1725, pkt 48.
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wprowadzenia w blad. Prawdopodobieristwo
takie powstawaloby, zgodnie z art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, jezeli na
danym rynku wspdlistnialyby dwa iden-
tyczne lub podobne znaki towarowe, ktére
oznaczalyby réwnie identyczne lub podobne
towary lub ustugi.

40. Pomimo iz rozwigzanie to wydaje si¢
kuszace, to jednak upada ono wobec sposobu
uksztaltowania postepowania w sprawie
sprzeciwu przez prawodawcg wspdlnoto-
wego.

41. Zgodnie z tym, co zostalo przewidziane
w sekcji drugiej, trzeciej i czwartej tytulu IV
rozporzadzenia nr 40/94, po ustaleniu, iz
w przypadku zgloszonego oznaczenia nie
zachodzi zadna z bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji, OHIM przystgpuje do
poszukiwan wspélnotowych znakéw towaro-
wych lub wezeéniejszych zgloszen, z ktérych
osoby uprawnione moglyby sprzeciwi¢ sig
rejestracji na podstawie art. 8. Jezeli chodzi
o odpowiednie organy krajowe, to postepuja
one w identyczny sposéb w stosunku do
znakéw obowiazujacych na ich odpowied-
nich terytoriach.

42. OHIM powinno zatem opublikowa¢
zgloszenie, informujac o nim wszystkich
uprawnionych z wcze$niejszych znakéw
towarowych znajdujacych si¢ we wspélnoto-
wych, a takze w krajowych sprawozdaniach
z poszukiwann.

43. Niemniej jednak, zgodnie z art. 42 roz-
porzadzenia nr 40/94, tylko uprawnionym
z wczesniejszego znaku towarowego przy-
stuguje uprawnienie do sprzeciwu wobec
rejestracji nowego oznaczenia z powodow
przewidzianych w art. 8, do ktérych zalicza
sie bedace przedmiotem post¢gpowania praw-
dopodobieristwo wprowadzenia w blad. Ani
OHIM, ani organy krajowe czy tez inny
organ prawa publicznego nie maja upraw-
nienia do wszczecia tego postgpowania.

44. Z sytuacji takiej wynika, ze wobec braku
inicjatywy uprawnionego z wczesniejszego
znaku towarowego nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby zostaly wpisane do rejestru nie
tylko oznaczenia, ktére sg w stanie wprowa-
dzi¢ w blad konsumenta, ale réwniez ozna-
czenia, ktére s3 identyczne z oznaczeniami
wczeéniej wpisanymi i przeznaczonymi do
oznaczania podobnych towaréw [przypadek
art. 8 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia).

45. System ten, powierzajac wylacznie pry-
watnym przedsigbiorcom kontrol¢ nad
wzglednymi podstawami odmowy rejestracji,
moze w niektérych przypadkach uniemozli-
wia¢ znakowi towarowemu spelnianie jego
funkeji polegajacej na zagwarantowaniu kon-
sumentowi okreélonego pochodzenia hand-
lowego. Niemniej jednak nalezy przyja¢, iz
prawodawca bedac $wiadomy realiéw rynko-
wych zdecydowal, iz wlasnie ten system
najprawdopodobniej okaze si¢ bardziej sku-
teczny w praktyce i uznal wspomniane
przeze mnie ryzyko za niewielkie.

I-9585



OPINIA D. RUIZA-JARABA — SPRAWA C-106/03 P

46. W ten sposéb, skoro w trakcie postgpo-
wania rejestrowego uprawniony ze znaku
towarowego moze swobodnie dysponowaé
swoim prawem, stosowanie odmiennych
kryteriéw w procesie nastgpczej kontroli
sadowej byloby wyrazem braku spéjnosci.

47. W zwigzku z powyzszym nie budzi
watpliwodci, iz przed sadem wspSlnotowym
uprawnionemu z wczeéniejszego znaku
towarowego towarzyszy to samo i o takim
samym zakresie prawo do dysponowania,
ktére przyznaje si¢ mu w postepowaniu
administracyjnym.

48. Z tego powodu regulamin Sgdu Pierw-
szej Instancji, stanowigc o interwencji tego
uprawnionego, przyznaje mu te same prawa
co stronie pozwanej, to znaczy OHIM, jako
autorowi zaskarzonej decyzji. Podobne roz-
wigzanie przewidziano w stosunku do
uprawnionego z nowego znaku towarowego,
w chwili gdy zaskarza on decyzje Izby
Odwotawczej koiiczacej postepowanie
w sprawie sprzeciwu w sposéb niekorzystny
dla jego intereséw. Artykul 134 stanowi
w istocie, iz strony postepowania przed Izba
Odwolawcza, inne niz strona skarzaca, moga
uczestniczy¢ w postepowaniu przed Sadem
Pierwszej Instancji w charakterze interwe-
nientéw (§ 1) oraz ze w takim przypadku
maja ,takie same prawa procesowe co
strony”, mogac wnosi¢ zadania i zarzuty
niezaleznie od tych, ktére zostaly wniesione
przez strony (§ 2).
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49. Z powyzszych rozwazaii wynika, ze
uprawniony z wczeéniejszego znaku towaro-
wego moze bez zastrzezen dysponowaéd
swoim prawem sprzeciwu réwniez na drodze
sadowej, zgodnie z pozycja przyznang mu
przez rozporzadzenie nr 40/94 w pos-
tepowaniu administracyjnym.

50. Ponadto a contrario mozna wywniosko-
waé, iz takie prawo nie przystuguje OHIM.
Jego charakter jako strony pozwanej jest
ograniczony i wyczerpuje si¢ na obronie
zgodnosci z prawem decyzji jednego z jego
organéw, to znaczy danej izby odwolawczej.
Nie moze on zaskarzy¢ zgodnoéci z prawem
tej decyzji, tak jak to stusznie podniést Sad
Pierwszej Instancji w zaskarzonym orzecze-
niu”’, a tym bardziej dysponowaé przedmio-
tem sporu, poniewaz rozporzadzenie
nr 40/94 nie przyznaje mu mozliwoéci
zgloszenia sprzeciwu wobec rejestracji
danego oznaczenia w ramach jednej ze
wzglednych podstaw odmowy rejestracji
wymienionych w art. 8.

51. Biorac pod uwage powyzsze rozwazania,
nalezy oddali¢ pierwszy zarzut odwotania,
bez badania dokladnego zakresu utrzymywa-
nego porozumienia, do ktérego mialyby
dojé¢ strony w toku postgpowania przed
Sadem Pierwszej Instancji: OHIM pozba-

20 — Zobacz pow. pkt 12-14.
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wiony jest statusu ,dysponenta sporu”,
a w zwigzku z tym réwniez i zwigzanego
z nim uprawnienia do udziatu
w wyznaczeniu przedmiotu sporu.

W przedmiiocie drugiego zarzutu odwolania

52. Drugi zarzut odwolania, — podobnie jak
pierwszy przedstawiony zasadniczo — sta-
nowi, iz $ad Pierwszej Instancji powinien byl,
przynajmniej zarzadzi¢ ponowne otwarcie
procedury ustnej celem poinformowania
stron, iz nie podziela ich zgodnego stanowi-
ska odnosnie do istnienia pewnego po-
dobieristwa fonetycznego pomigdzy spor-
nymi znakami towarowymi.

53. Zarzut ten mégltby byé skuteczny jedynie
wowczas, gdyby wykazano, iz Sad Pierwszej
Instancji opart swoja decyzje na argumen-
tach innych niz te, kiére zostaly podniesione
w trakcie debaty. Byloby tak na przykiad
wiedy, gdyby opart si¢ na art. 8 ust. 1 lit. a)
rozporzadzenia nr 40/94.

54. W niniejszej sprawie wniesiono do Sadu
Pierwszej Instancji o zbadanie, czy Izba
Odwotawcza poprawnie zastosowala pojecie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w biad.
Wystarczy powiedzie¢, ze rozwazania
zawarte w pkt 41 i nastepnych zaskarzonego
wyroku poruszaja t¢ kwestig i koricza si¢
przekonaniem, iz Izba Odwolawcza nie

popelnita zadnego biedu, wylaczajac jakgkol-
wiek mozliwo§¢ wprowadzenia w btad
pomiedzy zgloszonym a wczesniejszym zna-
kiem towarowym.

Jezeli chodzi o rzekome podobieristwo fone-
tyczne, Sad Pierwszej Instancji ograniczyl sie
do zbadania poprawnodci kryterium zastoso-
wanego przez [zbe Odwolawcza orzekajac, iz
sporne znaki sg rézne (pkt 56 zaskarzonego
orzeczenia) lub tez ze nie powinny one by¢
uwazane za identyczne lub podobne (pkt 62),
podczas gdy Izba Odwolawcza stwierdzita, iz
oznaczenia nie przedstawiaja duzego pod-
obienistwa (pkt 33 decyzji). Owe réznice
w ujeciu tej kwestii nie majg znaczenia, jako
ze nie pociagaja za sobg zadnej konsekwencji
prawnej w zastosowaniu art. 8 ust. 1 lit. b),
poniewaz sama Izba Odwolawcza wyszla
z zalozenia — z ktérego nastepnie odszedt
Sad Pierwszej Instancji — iz wczedniejszy
znak towarowy cieszy sie duza renomg we
Francji.

55. Jak to podkre$lono w zaskarzonym orze-
czeniu, okoliczno$é, iz OHIM w swojej
argumentacji oddzielit si¢ od stanowiska Izby
Odwolawczej stwierdzajac, ze .jezeli wezes-
niejszy znak towarowy zostalby prawomoc-
nie uznany za znak towarowy posiadajacy
renome, nalezatoby dojé¢ do wniosku, iz
istnieje prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad ze znakiem posiadajagcym renome”
{pkt 31), nie zmienia granic sporu, poniewaz,
tak jak to wyjaénitem w rozwazaniach nad
pierwszym zarzutem, OHIM nie moze nim
dysponowat.
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56. Z tych to powoddéw nalezy oddalié¢ drugi
zarzut odwolania,

W przedmiocie trzeciego zarzutu odwolania

57. Trzeci zarzut, podniesiony alternatywnie
przez wnoszaca odwolanie, dotyczy blednego
zastosowania w zaskarzonym wyroku pojeé
~prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad” oraz ,wlasciwego kregu odbiorcéw”
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 40/94. W tym wzgledzie Vedial
przedstawia cztery czeci.

58. Pierwszy blad ma polegaé na stwierdze-
niu w pkt 62, ze krag odbiorcéw skonfronto-
wany z towarami oznaczonymi zgloszonym
oraz wczesniejszym znakiem towarowym nie
przypisalby im tego samego pochodzenia
handlowego. Zdaniem wnoszacej odwolanie
prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad
obejmuje réwniez mozliwos¢ przyjecia, iz
przedsiebiorstwa laczy powigzanie ekono-
miczne.

59. Twierdzenie to jest bezskuteczne
w wiekszoéci przypadkéw. Od chwili,
w ktorej Sad Pierwszej Instancji doszedt do
przekonania w pkt 48-59 zaskarzonego
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orzeczenia, iz oznaczenia nie s3 do siebie
podobne (co w sposéb wyrazny przypom-
niane zostalo w pkt 65), nie istnieje prawdo-
podobieristwo wprowadzenia w blad, czy tez
prawdopodobieristwo skojarzenia, na ktére
powoluje sie wnoszaca odwotanie, W braku
takiego podobieristwa nie ma powodu udzie-
lania odpowiedzi na pytanie, czy krag
odbiorcéw doszedtby do przekonania, iz
towary oznaczone nowym znakiem towaro-
wym pochodza od przedsigbiorstwa powig-
zanego ckonomicznie z uprawnionym
z wezedniejszego znaku towarowego,

Ponadto w tym samym pkt 62 zaskarzonego
wyroku stwierdzono, iz ,w zwigzku z tym nie
istnieje prawdopodobieristwo, ze zaintereso-
wany krag odbiorcéw ustanowitby powigza-
nie pomiedzy towarami oznaczonymi przez
kazdy z tych znakéw, ktére przywoluja
odmienne pojecia”.

60. Drugi bfad mialby si¢ znajdowaé
w pkt 63, w ktérym stwierdza sie, ze
»pomimo iz istnieje tozsamo$é
i podobieristwo pomiedzy towarami przewi-
dzianymi przez sporne oznaczenia, réznice
wizualne, fonetyczne i konceptualne pomie-
dzy oznaczeniami stanowia wystarczajacy
powdd, aby wykluczy¢ istnienie prawdopo-
dobieristwa wprowadzenia w blad w odbiorze
zainteresowanego kregu odbiorcéw”, pod-
czas gdy zdaniem wnoszacej odwotanie
prawidlowym byloby postuzenie si¢ kryte-
rium calodciowej oceny danego oznaczenia
i orzeczenie, czy identycznoé¢ lub podobiesi-
stwo s takie, 12 mogg stwarzaé prawdopo-
dobienistwo wprowadzenia w blad.
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61. Argument ten nalezy oddali¢ z powodow
podobnych do tych, ktére zostaly podnie-
sione w odniesieniu do pierwszego zarzutu:
Sad Pierwszej Instancji stwierdzil, iz ozna-
czenia nie przedstawiaja zadnego podobien-
stwa pomiedzy nimi i wnoszaca odwolanie
nie zaskarzyla skutecznie tego zalozenia.
W zwigzku z powyiszym zbyteczne jest
rozwazanie warunkéw, w ktérych to rézne
oznaczenia moglyby byé powodem prawdo-
podobieristwa wprowadzenia w biad.

62. Trzeci blad przypisywany zaskarzonemu
orzeczeniu przez wnoszaca odwolanie
polegtby na nieprawidlowym zastosowaniu
zasady wspdlzaleznosci. Tak jak to wyjasnia
Vedial, w przypadku w ktérym Trybunat
Sprawiedliwoéci stwierdzilby, iz Sad Pierw-
szej Instancji dostrzegl pewne, przynajmniej
fonetyczne, podobieristwo pomigdzy ozna-
czeniami, nalezaloby wymaga¢ w celu zba-
dania istnienia prawdopodobieristwa wpro-
wadzenia w blad, aby owo niewielkie po-
dobieiistwo zostalo zrekompensowane przez
tozsamo4¢ towaréw i silnie odrézniajacy
charakter wczeéniejszego znaku towarowego.

63. Ta czeé¢ zarzutu jest w sposéb oczywisty
bezpodstawna, poniewaz wychodzi od nie-
prawdziwego zalozenia, gdyz Sad Pierwszej
Instancji nigdy nie stwierdzil rzekomego
podobienistwa fonetycznego pomigdzy ozna-
czeniami. Wrecz przeciwnie, orzekl, iz nie
mozna uznaé tych oznaczen za identyczne
lub podobne (pkt 65), co nie zostalo
zaskarzone przez wnoszgcego odwolanie.
W zwigzku z tym nalezy oddali¢ to twier-
dzenie.

64. Wreszcie Vedial zarzuca, iz pkt 62
zaskarzonego wyroku blednie stosuje pojecie
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad
przyjmujac, iz wlasciwym kregiem odbior-
céw sa konsumenci, ktdrzy sa w stanie naby¢
oznaczone towary, nie za§ wszystkie osoby,
ktére moga zetkngé sie ze znakiem.

65. Argument ten jest réwnie nieskuteczny,
co pozostale argumenty. Wobec braku po-
dobieristwa pomiedzy oznaczeniami zby-
teczne jest dokladne wytyczanie granic kregu
odbiorcéw narazonego na prawdopodobieri-
stwo wprowadzenia w blad, ewentualnoéci,
ktéra z definicji nie moze mie¢ miejsca.

W éwietle tego zaloZenia granice tego pojecia
zostaly poprawnie ustalone w pkt 62 zaskar-
zonego wyroku. Zgodnie z orzecznictwem
Trybunatu dla dokonania oceny odrdzniajg-
cego charakteru danego znaku wlasciwy krag
odbiorcéw skiada si¢ z przecietnego konsu-
menta towaréw lub ustug, o ktére chodzi®'.

66. W zwigzku z powyzszym nalezy oddali¢
trzeci zarzut jako bezskuteczny oraz,
ponadto, oczywiscie bezpodstawny.

21 — Zobacz ww. w przyp. 19 wyroki w sprawach: Philips, pkt 63;
Henkel, pkt 50; oraz Linde i in. pkt 50 — w kontekécie
dyvektywy 89/104.
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Koszty odwotawczego na podstawie art. 118 regula-
minu, kosztami zostaje obcigzona strona
przegrywajaca sprawe. W zwigzku z po-
wyzszym w przypadku oddalenia, zgodnie
z moja propozycja, wszystkich zarzutéw
przedstawionych przez wnoszaca odwolanie,

67. Zgodnie z art. 69 ust. 2 regulaminu, nalezy obcigzy¢ ja kosztami postepowania

majgcego zastosowanie do postgpowania odwolawczego.

Wnioski

68. Stwierdziwszy, iz wszystkie podniesione zarzuty z przedstawionych powyzej
powodéw sa nieskuteczne, proponuje Trybunalowi Sprawiedliwoéci oddalenie
niniejszego odwolania wniesionego przeciwko wyrokowi Sadu Pierwszej Instancji,
z odpowiednim obcigzeniem kosztami wnoszacej odwolanie.
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