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OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
VERICY TRSTENJAK
przedstawiona w dniu 29 listopada 2007 r.!

I — Uwagi wstepne

1. Skarzaca — Editions Albert René SARL —
wnosi do Trybunatu o uchylenie wyroku Sadu
Pierwszej Instancji Wspdlnot Europejskich
(trzecia izba) z dnia 27 pazdziernika 2005 r.
w sprawie T-336/03 Editions Albert René
przeciwko OHIM — Orange (MOBILIX),
Rec. s. 11-4667, zwanego dalej ,zaskarzonym
wyrokiem”, w ktérym Sad oddalil skarge na
decyzje Czwartej Izby Urzedu Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towa-
rowe i wzory) (OHIM) z dnia 14 lipca 2003 r.
(sprawa R 0559/2002—-4) dotyczaca postepo-
wania w sprawie sprzeciwu pomiedzy
skarzaca a sp6lka Orange A/S (zwang dalej
»Orange”), majacego za przedmiot sprzeciw
wniesiony przez uprawnionego z wcze$niej-
szego znaku towarowego ,OBELIX”, miano-
wicie skarzaca, odnosnie do rejestracji jako
wspoélnotowego znaku towarowego ozna-
czenia sfownego ,MOBILIX”. Wydzial Sprze-
ciwéw odrzucil sprzeciw skarzacej, a Czwarta
Izba Odwolawcza oddalita odwotanie
w czesci.

2. Skarzaca uwaza przede wszystkim, ze Sad
w swoim wyroku, oceniajac prawdopodobien-

1 — Jezyk oryginatu: francuski.
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stwo wprowadzenia w blad w odniesieniu do
towardw i ustug oznaczanych dwoma podob-
nymi znakami towarowymi, naruszyl regule
zakazujgca reformationis in peius i w sposéb
mechaniczny zastosowal doktryne tak
zwanego ,znoszenia sie”.

II — Ramy prawne

3. Artykul 8 rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspélnotowego znaku towarowego? doty-
czacy wzglednych podstaw odmowy rejes-
tracji, stanowi:

»1. W wyniku sprzeciwu wlasciciela wczes-
niejszego znaku towarowego, zgloszonego
znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli:

2 — Dz.U.1994,L 11,s. 1.



a)

b)

EDITIONS ALBERT RENE PRZECIWKO OHIM

jest on identyczny z wcze$niejszym
znakiem towarowym, a towary lub
ustugi, dla ktérych wnioskuje sie o rejes-
tracje, sa identyczne z towarami lub
ustugami, dla ktérych wcze$niejszy znak
towarowy jest chroniony;

z powodu identycznosci lub podobieni-
stwa do wczesniejszego znaku towaro-
wego, identycznosci lub podobienstwa
towar6éw lub ustug, istnieje prawdopodo-
bienstwo wprowadzenia w blad opinii
publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na
ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest
chroniony; prawdopodobienistwo wpro-
wadzenia w blad obejmuje réwniez praw-
dopodobienstwo skojarzenia z wcze$niej-
szym znakiem towarowym.

2. Do celéw ust. 1 »wcze$niejsze znaki
towarowe« oznaczaja:

a)

znaki towarowe nastepujacych rodzajéw,
w odniesieniu do ktérych data zlozenia
wniosku o rejestracje jest wezesniejsza od
daty wniosku o rejestracje wspoélnoto-
wego znaku towarowego, biorac pod
uwage, w odpowiednim przypadku,
prawo pierwszenstwa w odniesieniu do
tych znakéw towarowych:

i)  wspdlnotowe znaki towarowe;

b)

ii) znaki towarowe zarejestrowane
w panstwie czlonkowskim lub,
w przypadku Belgii, Niderlandéw
lub Luksemburga, w Urzedzie
Znakéw Towarowych Beneluksu;

iii) znaki towarowe rejestrowane na
mocy miedzynarodowych uzgodnien
obowigzujacych w panstwie czlon-
kowskim;

zgloszenia znakéw towarowych okres-
lone w lit. a), z zastrzezeniem ich
rejestracji;

znaki towarowe, ktére w dniu dokonania
zgloszenia wspolnotowego znaku towa-
rowego lub odpowiednio w dniu zastrze-
zenia pierwszenstwa dla zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego, sa
powszechnie znane w panstwie czlon-
kowskim w znaczeniu, w jakim wyrazenie
»powszechnie znane« jest uzywane
w art. 6a konwencji paryskiej.

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu wlasciciela
wczesniejszego znaku towarowego, w rozu-
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mieniu ust. 2, zgloszonego znaku towarowego
nie rejestruje sie, jezeli jest on identyczny lub
podobny do wczesniejszego znaku i jest zare-
jestrowany dla towaréw lub ustug, ktére nie sa
podobne do tych, dla ktérych wczesniejszy
znak jest zarejestrowany, jezeli, w przypadku
wczesniejszego wspolnotowego znaku towa-
rowego, cieszy sie on renoma we Wspélnocie,
i w przypadku wcze$niejszego krajowego
znaku towarowego, cieszy si¢ on renoma
w danym panstwie czlonkowskim i jezeli
uzywanie bez uzasadnionego powodu tego
znaku towarowego przynosiloby nienalezyte
korzysci z tego powodu lub byltoby szkodliwe
dla odrézniajacego charakteru lub renomy
takiego wczesniejszego znaku towarowego”.

4. Artykul 74 tego rozporzadzenia, dotyczacy
badania przez OHIM stanu faktycznego
z urzedu, stanowi:

»1. W trakcie postepowania [OHIM] bada
stan faktyczny z urzedu; jednakze w postepo-
waniu odnoszacym sie do wzglednych
podstaw odmowy rejestracji Urzad ogranicza
sie w tym badaniu do stanu faktycznego,
dowodéw i argumentéw przedstawionych
przez strony oraz poszukiwanego zados$cu-
czynienia.

2. [OHIM] moze nie wzig¢ pod uwage stanu
faktycznego lub dowodéw, ktérych zaintere-
sowane strony nie przedstawily w odpo-
wiednim terminie”.
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5. Artykul 44 regulaminu Sadu Pierwszej
Instancji® stanowi:

»S 1 Skarga okre§lona w art. 21 statutu
Trybunatu Sprawiedliwosci powinna
zawierac:

a) nazwisko albo nazwe oraz miejsce
zamieszkania albo siedzibe skarzacego;

b) oznaczenie strony,
wnoszona jest skarga;

przeciwko ktorej

¢) przedmiot sporu oraz zwiezle przedsta-
wienie powolanych zarzutéw;

d) zadania skarzacego;

e) w stosownym przypadku wnioski dowo-
dowe.

3 — Dz.U. L 136, s. 1, ze sprostowaniem w Dz.U. L 317, s. 34.
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§ 2 Dla celéw postepowania skarga powinna
wskazywa¢ adres do doreczen w miejscu,
w ktérym ma siedzibe Sad, oraz nazwisko
osoby, ktéra zostala upowazniona i wyrazita
zgode na odbieranie doreczanych pism.

Oprécz lub zamiast wskazania adresu do
doreczen, okreslonego w akapicie pierwszym,
skarga moze zawiera¢ wskazanie, ze adwokat
lub radca prawny, lub pelnomocnik wyraza
zgode na doreczanie mu pism za posrednic-
twem faksu lub innego technicznego $rodka
komunikacji.

Jezeli skarga nie spelnia wymagan okreslo-
nych w akapicie pierwszym i drugim, wszelkie
doreczenia dla tej strony zwiazane z postepo-
waniem beda do czasu usuniecia brakéw
dokonywane listem poleconym adresowanym
do jej pelnomocnika albo adwokata lub radcy
prawnego. W drodze odstepstwa od prze-
piséw art. 100 § 1 doreczenia uwaza si¢ za
wlasciwie dokonane z chwila zlozenia listu
poleconego w urzedzie pocztowym w miejscu,
w ktérym znajduje sie siedziba Sadu.

§ 3 Adwokat lub radca prawny dziatajacy jako
doradca lub przedstawiciel strony sklada
w sekretariacie dokument pos$wiadczajacy, iz
jest on uprawniony do wystepowania przed
sadami jednego z panstw czlonkowskich lub
innego panstwa bedacego strona porozu-
mienia EOG.

§ 4 W stosownym przypadku do skargi
zalacza sie dokumenty okreslone w art. 21
akapit drugi statutu Trybunalu Sprawiedli-
wosci.

§ 5 Jezeli skarzacym jest osoba prawna prawa
prywatnego, do skargi dolacza sie:

a) statut lub aktualny wyciag z rejestru
przedsiebiorstw albo aktualny wyciag
z rejestru stowarzyszen, albo inny
dowdd posiadania osobowosci prawnej;

b) dowdd, iz pelnomocnictwo udzielone
adwokatowi lub radcy prawnemu
zostalo udzielone przez osobe do tego
uprawnionag.

§ 5a Do skargi wniesionej zgodnie z art. 238
traktatu WE lub art. 153 traktatu EWEA na
mocy klauzuli arbitrazowej umieszczonej
w umowie prawa publicznego lub prywatnego
zawartej przez Wspélnote lub w jej imieniu
zalacza si¢ egzemplarz umowy zawierajacej
taka klauzule.
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§ 6 Jezeli skarga nie spetnia wymagan wymie-
nionych w § 3-5 niniejszego artykulu, sekre-
tarz wyznacza rozsadny termin na jej popra-
wienie lub uzupelnienie poprzez dolaczenie
jednego z wyzej wymienionych dokumentéw.
Jezeli skarzacy nie poprawi lub nie uzupetni
skargi w wyznaczonym terminie, Sad decy-
duje, czy niespelnienie tych wymagan pociaga
za sobg niedopuszczalno$¢ skargi”.

6. Artykul 48 regulaminu Sadu Pierwszej
Instancji stanowi:

»$ 1 Strony moga wskaza¢ nowe dowody na
poparcie swojej argumentacji w replice
i w duplice, uzasadniajac op6znienie w ich
wskazaniu.

§ 2 Nie mozna podnosi¢ nowych zarzutéw
w toku postepowania, chyba ze ich podstawa
sa okolicznosci prawne i faktyczne ujawnione
dopiero w toku postepowania.

Jezeli w toku postepowania jedna ze stron
podniesie nowe zarzuty, o ktérych mowa
w poprzednim akapicie, prezes moze, takze
po uplywie zwyklych terminéw procesowych,
na podstawie sprawozdania sedziego sprawo-
zdawcy oraz po wysluchaniu rzecznika gene-
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ralnego wyznaczy¢ stronie przeciwnej termin
na ustosunkowanie sie do tych zarzutéw.

Rozstrzygniecie w przedmiocie dopuszczal-
nosci zarzutu nastepuje w wyroku konczacym
postepowanie w sprawie”.

7. Artykul 135 § 4 regulaminu Sadu Pierwszej
Instancji stanowi, ze pisma stron nie moga
zmienia¢ przedmiotu sporu przed Izba
Odwolawcza.

III — Stan faktyczny

8. W dniu 7 listopada 1997 r. na mocy
rozporzadzenia nr 40/94, z pdzniejszymi
zmianami, Orange wniosta do OHIM o rejes-
tracje oznaczenia stownego MOBILIX jako
wspolnotowego znaku towarowego.

9. Towary i uslugi objete wnioskiem o rejes-
tracje naleza do klas 9, 16, 35, 37, 38 i 42
porozumienia  nicejskiego  dotyczacego
miedzynarodowej  klasyfikacji ~ towaréw
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»instalacja i naprawa telefonéw, budowa,
naprawa, montaz”, nalezace do klasy 37;

i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia  —
15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienio-
nego, i odpowiadajg, dla kazdej z tych Klas,
nastepujacemu opisowi:

»Aparaty, urzadzenia i instalacje tele-
komunikacyjne, z uwzglednieniem tele-
fonii, telefonéw i telefonéw komérko-
wych, i wlaczajac w to anteny i teleskopy
paraboliczne, akumulatory i baterie,
transformatory i konwektory, kodowarki
i dekodery, karty zakodowane i sluzace
odkodowywaniu, karty telefoniczne,
aparaty i urzadzenia do sygnalizacji
i szkolenia, elektroniczne ksigzki tele-
foniczne, cze$ci i akcesoria (nieujete
w innych klasach) do wszystkich ww.
towardw”, nalezace do klasy 9;

»karty telefoniczne”, nalezace do klasy 16;

sustugi poczty glosowej (dla klientéw
czasowo  nieobecnych),  doradztwo
i wspieranie w zakresie zarzadzania
i organizacji, doradztwo i pomoc
w zakresie wspierania zadan handlo-
wych”, nalezace do klasy 35;

stelekomunikacja, wlaczajac w to infor-
macje w zakresie telekomunikacji, komu-
nikaty za posrednictwem telefonu lub
telegrafu, komunikaty pojawiajace si¢ na
ekranie komputera i telefonu komoérko-
wego, nadawanie faksowe, nadawanie
radiowe i telewizyjne, wlaczajac w to
telewizje kablowa i Internet, przekazy-
wanie wiadomosci, wynajem aparatéw
do przekazywania wiadomos$ci, wyna-
jem aparatéow telekomunikacyjnych,
wlaczajac w to aparaty telefoniczne”,
nalezace do klasy 38;

»badania naukowe i przemystowe, inzy-
nieria, wlaczajac w to projektowanie
infrastruktury i instalacji telekomunika-
cyjnych, w szczegélnosci dla telefonii,
oraz  programowanie  komputerdw,
projektowanie, utrzymanie i uaktual-
nianie oprogramowania komputerowego,
wynajem komputeréw i programéw
komputerowych”, nalezgce do klasy 42.

10. Zgloszenie wspdlnotowego znaku towa-
rowego stalo sie przedmiotem sprzeciwu
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wniesionego przez skarzaca. W sprzeciwie
wskazano na nastepujace wczeéniejsze prawa
dotyczace okreslenia ,OBELIX”:

— wczeéniejszy zarejestrowany znak towa-
rowy, chroniony rejestracja wspélnoto-
wego znaku towarowego nr 16 154 z dnia
1 kwietnia 1996 r. dla nastepujacych
towardw i ustug, nalezacych do klas: 9,
16, 28, 35, 41 oraz 42 porozumienia
nicejskiego w zakresie, w jakim dotycza
one niniejszego postepowania:

— ,aparaty i urzadzenia elektrotech-
niczne, elektroniczne, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne i szkole-
niowe (z wylaczeniem aparatéw
projekcyjnych), ujete w klasie 9, gry
elektroniczne, moduly programowe,
programy komputerowe zarejestro-
wane na nosnikach danych, w szcze-
gblnosci gry wideo”, nalezace do
klasy 9;

— ,papier, karton; towary z tych
tworzyw, produkty drukarskie (ujete
w klasie 16), gazety i czasopisma,
ksigzki;  artykuly introligatorskie
(nici, ptétna i tkaniny introligator-
skie); fotografie; papeteria, naklejki
samoprzylepne (do papeterii
i produktéw drukarskich); materialy
dla artystéw (materialy do projekto-
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wania, malarstwa i modelowania);
pedzle; maszyny do pisania i artykuly
biurowe (z wylaczeniem mebli) oraz
urzadzenia i aparaty biurowe (ujete
w klasie 16); materialy instruktazowe
i szkoleniowe (inne niz aparaty);
materialy z tworzywa sztucznego do
pakowania nieujete w innych klasach;
karty do gry; litery drukarskie; klisze”,
nalezace do klasy 16;

»gry, zabawki; artykuly gimnastyczne
i sportowe (ujete w klasie 28); deko-
racje choinkowe”, nalezace do
klasy 28;

»marketing i reklama”, nalezace do
klasy 35;

~projekcje  filmowe,  produkcja
filmowa, wypozyczanie filméw; publi-
kacja ksiazek i czasopism; edukacja
i rozrywka; organizacja targéw
i wystaw; organizacja imprez, prowa-
dzenie parku rozrywki, produkcja
spektakli muzycznych i konferencji
na zywo; wystawianie imitacji archi-
tektonicznych oraz spektakli o charak-
terze historyczno-kulturalnym
i folklorystycznym”, nalezace do
klasy 41;
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— ,zakwaterowanie i gastronomia; foto-
grafie; tlumaczenia; zarzad prawami
autorskimi i ich wykonywanie;
eksploatacja ~ wlasnosci  intelek-
tualnej”, nalezace do klasy 42.

— wczedniejszy znak
powszechnie znany we
panistwach czlonkowskich*.

towarowy,
wszystkich

11. Na poparcie sprzeciwu skarzaca wskazala
na istnienie prawdopodobiefistwa wprowa-
dzenia w blad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b)
iart. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94.

12. Decyzja z dnia 30 maja 2002 r. Wydziat
Sprzeciwéw odrzucil sprzeciw i zezwolil na
kontynuacje postepowania zmierzajacego do
rejestracji wspdlnotowego znaku towaro-
wego. Stwierdziwszy, ze nie wykazano ponad
wszelka watpliwo$é, by wczesniejszy znak
towarowy byl powszechnie znany, Wydzial
Sprzeciwéw uznal, ze odnos$ne znaki towa-
rowe rozpatrywane jako calo$¢ nie sa
podobne. Istnieje pewne podobieristwo
brzmieniowe, ale przeciwwage dla niego
stanowi wyglad znakéw, a dokladniej bardzo

4 — Zobacz pkt 5 zaskarzonego wyroku.

odmienne pojecia, jakie one przywoluja: tele-
fony komoérkowe w przypadku MOBILIX
i obeliski w przypadku OBELIX.

13. W dniu 14 lipca 2003 r. Czwarta Izba
Odwotawcza wydata decyzje w przedmiocie
odwolania wniesionego przez skarzaca w dniu
1 lipca 2002 r. Uchylifa ona w czesci decyzje
Wydzialu Sprzeciwéw. Izba Odwotawcza
uscilila przede wszystkim, ze sprzeciw nale-
zalo uznac za oparty wylacznie na prawdopo-
dobienistwie wprowadzenia w btad. Nastepnie
wskazala ona, ze pomiedzy znakami towaro-
wymi mozna dostrzec pewne podobiernistwo.
W odniesieniu do poréwnania towaréw
i uslug Izba uznala, Ze ujete w klasie 9
»aparaty i urzadzenia do sygnalizacji i szko-
lenia”, zawarte w zgloszeniu wspdlnotowego
znaku towarowego, i ,aparaty i urzadzenia
optyczne i szkoleniowe”, objete wczesniejsza
rejestracjg, sa podobne. Do takiego samego
wniosku doszla ona réwniez w przypadku
ustug nalezacych do klasy 35, zatytutowanych
»doradztwo i wspieranie w zakresie zarza-
dzania i organizacji, doradztwo i pomoc
w zakresie wspierania zadan handlowych”,
zawartych w  zgloszeniu wspdlnotowego
znaku towarowego, oraz ,marketingu
i reklamy”, objetych wczesniejsza rejestracja.
Izba stwierdzita, ze z uwagi na stopien
podobienistwa, po pierwsze, omawianych
oznaczen i po drugie, danych towaréw
i uslug, w odczuciu danego kregu odbiorcéw
istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia
w blad. Odrzucila ona zatem zgloszenie
wspllnotowego znaku towarowego dla
saparatéw i urzadzen do sygnalizacji i szko-
lenia” oraz dla ustug ,doradztwa i wspierania
w zakresie zarzadzania 1 organizacji,
doradztwa i pomocy w zakresie wspierania
zadan handlowych”, a uwzglednita to zglo-
szenie dla pozostalych towaréw i ustug.
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IV — Przebieg postepowania  przed

Sadem i zaskarzony wyrok

14. W skardze zlozonej w sekretariacie Sadu
w dniu 1 pazdziernika 2003 r. skarzaca
wniosta o stwierdzenie niewazno$ci decyzji
Izby Odwotawczej z dnia 14 lipca 2003 r.,
podnoszac trzy zarzuty oparte, po pierwsze,
na blednym zastosowaniu art. 8 ust. 1 lit. b)
i art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, po
drugie, na naruszeniu art. 8 ust. 5 rozporza-
dzenia nr 40/94 oraz po trzecie, na naruszeniu
art. 74 rozporzadzenia nr 40/94. Nalezy
doda¢é, ze podczas rozprawy skarzaca
wniosla o ewentualne przekazanie sprawy
Czwartej Izbie Odwolawczej, by mogta ona
dowies¢ renomy swojego znaku towarowego
w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94.

15. W swoim wyroku Sad zbadal przede
wszystkim mozliwos$¢ dopuszczenia w charak-
terze dowoddéw pieciu zataczonych do skargi
dokumentéw, przedstawionych przez
skarzaca przed Sadem po raz pierwszy celem
wykazania powszechnej znajomosci ozna-
czenia OBELIX. Stwierdziwszy, ze dokumenty
te nie zostaly przedstawione w ramach poste-
powania przed OHIM, Sad, powolujac sie na
art. 63 rozporzadzenia nr 40/94, orzekl, ze sa
one niedopuszczalne, w tym znaczeniu, ze
dopuszczenie ich jako dowodéw byloby
sprzeczne z art. 135 § 4 regulaminu Sadu
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(pkt 15 i 16 zaskarzonego wyroku). Sad
przypomnial przy tej okazji charakterystyke
sporéw o stwierdzenie niewaznosci, w ktérych
zgodno$¢ z prawem aktu przediozonego
sedziemu nalezy ocenia¢ na podstawie stanu
prawnego i faktycznego istniejacego w chwili
wydania tego aktu.

16. Nastepnie Sad uznal za niedopuszczalny
zarzut oparty na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94, podkreslajac, ze skarzaca w zadnym
momencie nie wniosta o ewentualne zastoso-
wanie tego przepisu przez Izbe Odwotawcza,
dlatego ta, w konsekwencji, nie zbadata takiej
mozliwoéci. Tymczasem, po pierwsze,
stosownie do art. 74 rozporzadzenia
nr 40/94, w postepowaniu odnoszacym sie
do wzglednych podstaw odmowy rejestracji
OHIM ogranicza si¢ w swoim badaniu do
zarzutow i zadan przedstawionych przez
strony. Po drugie, skarga wniesiona do Sadu
ma na celu kontrole zgodnosci z prawem
decyzji izb odwolawczych OHIM w rozu-
mieniu art. 63 rozporzadzenia
nr 40/94. Kontrola ta powinna dotyczy¢
zagadnien prawnych, ktdére zostaly przedsta-
wione przed izba. Po trzecie, stosownie do
art. 135 § 4 regulaminu Sadu, ,[plisma
procesowe stron nie moga zmienia¢ przed-
miotu sporu przed Izba Odwotawczg” (pkt
19-25 zaskarzonego wyroku).

17. Wreszcie na mocy art. 44 § 1 regulaminu
Sadu, Sad uznal za niedopuszczalne zadanie
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przedstawione po raz pierwszy podczas
rozprawy (pkt 28-29 zaskarzonego wyroku).

18. Nastepnie Sad przystapil do meryto-
rycznej analizy zarzutéow. Odnosnie do
zarzutu opartego na naruszeniu art. 74 rozpo-
rzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym wobec
braku sprzeciwu drugiej strony postepowania
Izba Odwotawcza powinna wyjs¢ z zalozenia,
ze znak towarowy wnoszacej sprzeciw
OBELIX cieszy si¢ renoma. Sad orzekl
w pkt 34-35 zaskarzonego wyroku, ze art. 74
rozporzadzenia nr 40/94 nie moze by¢ inter-
pretowany w ten sposob, ze OHIM jest
zobowigzany przyjac za ustalone podniesione
przez strone kwestie, ktére nie zostaly podwa-
zone przez drugg strone postepowania.
W niniejszej sprawie ani Wydzial Sprze-
ciwéw, ani Izba Odwotawcza nie uznali, by
skarzaca wykazala ponad wszelka watpliwo$é
powszechna znajomos¢ niezarejestrowanego
oznaczenia i wysoce odrézniajacy charakter
zarejestrowanego oznaczenia, wskazujac na
dane okolicznoéci faktyczne lub dowody.
Dlatego tez w pkt 36 zaskarzonego wyroku
Sad uznal ten zarzut za bezzasadny.

19. Odnosnie do zarzutu opartego na art. 8
ust. 1 lit. b) oraz ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 Sad dokonal najpierw oceny
podobieristwa miedzy odno$nymi towarami
i uslugami. Sad odrzucit argument skarzacej,
zgodnie z ktérym towary oznaczone wspol-

notowym znakiem towarowym, nalezace do
klas 9 i 16, znajdowaly sie na liscie towaréw
i ustug okreslonej w sposéb szeroki podczas
wczeséniejszej rejestracji, stwierdzajac w pkt 61
zaskarzonego wyroku, iz sam fakt, ze dany
towar moze by¢ wykorzystany jako czesé,
wyposazenie lub element skltadowy innego
towaru, nie jest sama w sobie wystarczajaca,
aby dowies¢, iz produkty koricowe, scalajace te
cze$ci skladowe, sa podobne, poniewaz
w szczegblnosci ich przeznaczenie i zaintere-
sowany krag odbiorcéw moga sie catkowicie
r6zni¢. W pkt 62 i 63 zaskarzonego wyroku
Sad stwierdzit:

»62 Poza tym ze sposobu sformulowania
wykazu produktéw objetych wcze$-
niejsza rejestracjg dla klasy 9 wynika, ze
okreslonymi przez to prawo dziedzinami
sa: fotografia, kino, optyka, szkolenie i gry
wideo. Ten wykaz towaréw i ustug jest
zblizony do wykazu zawartego w zglo-
szeniu wspdélnotowego znaku towaro-
wego, ktéry wyjasnia, ze objeta przez nie
dziedzing jest prawie wylgcznie teleko-
munikacja w kazdej postaci. Wyposa-
zenie telekomunikacyjne zawiera sie
w kategorii: »aparaty do rejestracji, prze-
kazywania, odtwarzania dzwieku
i obrazu, ktéry zgodnie z porozumie-
niem nicejskim stanowi czes¢ oficjalnego
tytulu klasy 9. Jednakze ta czesé¢ tytulu
klasy (»telekomunikacja«) nie zostala
ujeta w ramach wczesniejszego prawa,
a co za tym idzie, wyposazenie tele-
komunikacyjne nie moze zosta¢ uznane
za nim objete. Skarzgca dokonala rejes-
tracji swojego znaku towarowego dla
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duzej liczby kategorii, ale w specyfikacji
nie wspomniata ona »telekomunikacji«
isama wykluczyla cato$¢ grupy 38 z rejes-
tracji. Klasa 38 dotyczy dokladnie ustug
z zakresu »telekomunikagji«.

Nalezy tu podzieli¢ uwagi Izby Odwotaw-
czej, wedlug ktdrej wczesniejsza rejes-
tracja chroni ,aparaty i urzadzenia elek-
trotechniczne, elektroniczne”, aczkol-
wiek to szerokie sformulowanie nie
moze zostaC wykorzystane przez
skarzaca jako argument pozwalajacy na
stwierdzenie bardzo silnego podobien-
stwa z towarami ujetymi w zgloszeniu,
tak wiec szczeg6lna ochrona aparatéw
i urzadzen telekomunikacyjnych moze
zosta¢ uzyskana z tatwoscia”.

ustaleniem Izby

Odwotawczej odno$nie do braku podobien-
stwa pomiedzy uslugami wymienionymi
w zgloszeniu znaku towarowego dla klas 37
i 42 i ustugami objetymi wczeéniejsza rejes-
tracja, i zaliczanymi do klasy 42 (pkt 67), Sad
stwierdzil:

,68 Po drugie, Izba Odwolawcza nie popel-

nita btedu, twierdzac, ze uslugi wymie-
nione w zgloszeniu wspdlnotowego
znaku towarowego w ramach klasy 38
(takie jak opisane powyzej w pkt 3) wyka-
zuja wystarczajace réznice w stosunku do
nalezacych do klasy 41 ustug wskazanych
we wczesniejszej rejestracji (takich jak
opisane powyzej w pkt 5) ze wzgledu na
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ich charakter techniczny, wymagane do
ich oferowania kwalifikacje i potrzeby
konsumentéw, do ktérych spelnienia sa
przeznaczone. W konsekwencji nalezace
do klasy 38 ustugi, zawarte w zgloszeniu
znaku towarowego, wykazuja najwyzej
niewielkie podobienistwo do nalezacych
do klasy 41 uslug chronionych wczes-
niejszym prawem.

Nastepnie nalezy odrzuci¢ argument
skarzacej, zgodnie z ktérym wszystkie
towary i uslugi okreslone w zgloszeniu
znaku towarowego moga by¢, w taki lub
inny sposob, powigzane z »kompute-
rami« i »programami komputerowymi«

(klasa 9) objetymi  wczesniejszym
znakiem towarowym. Jak slusznie
zauwaza pozwany, w dzisiejszym,

bardzo technologicznym spoleczenistwie
prawie zaden sprzet lub material elek-
troniczny lub numeryczny nie funkcjo-
nuje bez zastosowania, w taki lub inny
sposéb, komputeréw. Dopuszczenie
podobienistwa we wszystkich przypad-
kach, w ktérych wczeéniejsze prawo
obejmuje komputery i w ktérych towary
lub uslugi oznaczone zgloszonym ozna-
czeniem moga wykorzystywa¢ kompu-
tery, prowadziloby z pewnoscia do
wyjécia poza przedmiot ochrony przy-
znanej przez ustawodawce uprawnio-
nemu ze znaku towarowego. Takie stano-
wisko prowadzitoby do sytuacji, w ktérej
rejestracja oprogramowania komputero-
wego lub materialéw informatycznych
mogtaby praktycznie wykluczy¢
pdZniejsza rejestracje wszelkiego
rodzaju dzialalnosci lub ustugi elektro-
nicznej lub numerycznej wykorzystujacej
to oprogramowanie lub te materialy.
Wylaczenie takie w kazdym razie nie
jest uzasadnione w niniejszym przy-
padku, poniewaz zgloszenie wspdlnoto-
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wego znaku towarowego po$wiecone jest
wylacznie telekomunikacji w jej réznych
postaciach, podczas gdy wczeéniejsza
rejestracja nie odnosi sie do jakiejkolwiek
dzialalnosci w tym sektorze. Poza tym,
jak to wlasciwie wskazata Izba Odwotaw-
cza, nic nie powstrzymuje skarzacej od
rejestracji jej znaku towarowego dla tele-
fonii”.

21. Wreszcie w pkt 70 zaskarzonego wyroku
Sad uznal, ze ,omawiane towary i ustugi nie sa
podobne”. Stwierdzil on jednak, Ze istnieje
jeden wryjatek, jakim jest podobienstwo
pomiedzy ustugami ,wynajmu komputeréw
i programéw komputerowych” zawartymi
w zgloszeniu wspdlnotowego znaku towaro-
wego (klasa 42) a ,komputerami” i ,progra-
mami komputerowymi zarejestrowanymi na
no$nikach danych” skarzacej (klasa 9), z uwagi
na to, ze uzupelniaja one sie wzajemnie.

22. W przedmiocie poréwnania oznaczen
Sad wskazal, ze Izba Odwolawcza stwierdzila
w zaskarzonej decyzji, iz omawiane ozna-
czenia s3 podobne (pkt 74 zaskarzonego
wyroku) i przystapil do ich wizualnego,
fonetycznego i koncepcyjnego porédwnania
(pkt 75-81 zaskarzonego wyroku).

23. Sad stwierdzil w szczegdlnosci, ze mimo
wspolnych obu oznaczeniom kombinacji liter
»OB” i koncéwki ,LIX”, wykazuja one pewne
istotne réznice w wygladzie, ktérymi sa litery
nastepujace po literach ,OB” (,E” w pierw-
szym przypadku, ,I” w drugim przypadku),
poczatek sléw (zgloszony wspdlnotowy znak
towarowy rozpoczyna si¢ na litere ,M’,
a wczeéniejszy znak towarowy na litere ,,0”)
oraz ich dlugo$¢. Przypomniawszy, Ze z reguty
uwaga konsumenta skierowana jest przede
wszystkim na poczatek stowa, Sad uznal, ze
,omawiane oznaczenia nie s3 wizualnie
podobne lub tez ze wykazuja najwyzej
niewielkie podobienstwo wizualne” (pkt 75
i 76 zaskarzonego wyroku).

24. Przeprowadziwszy poréwnanie fone-
tyczne oznaczen, Sad stwierdzil, ze wykazuja
one pewne podobienstwo fonetyczne (pkt 77
i 78). W odniesieniu do poréwnania na
plaszczyznie koncepcyjnej Sad stwierdzil, ze
cho¢ okreslenie OBELIX zostalo zarejestro-
wane jako stowny znak towarowy, bedzie bez
trudu identyfikowane przez przecietnych
odbiorcédw z postacia z komiksu. W zwiazku
z tym jest bardzo mato prawdopodobne, by od
strony koncepcyjnej odbiorcy mogli pomyli¢
to okreslenie z okresleniami mniej lub
bardziej podobnymi (pkt 79 zaskarzonego
wyroku). Z uwagi na to, Ze oznaczenie
stowne OBELIX posiada z perspektywy wtas-
ciwego kregu odbiorcéw jasne i okreslone
znaczenie tak, ze odbiorcy ci sa w stanie
uchwyci¢ je w sposéb natychmiastowy,
réznice koncepcyjne dzielace sporne ozna-
czenia stanowia w tym przypadku przeciw-
wage dla wskazanych powyzej podobienistw
wizualnych i fonetycznych (pkt 80-81 zaskar-
zonego wyroku).
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25. W kwestii prawdopodobienistwa wprowa-
dzenia w blad, odnoszac si¢ do wyroku z dnia
22 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-311/01
Editions Albert René przeciwko OHIM —
Trucco (STARIX), Rec. s. I1I-4625, Sad
wskazal, ze ,réznice pomiedzy omawianymi
oznaczeniami sg wystarczajace, aby wykluczy¢
istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia
w blad w odczuciu docelowego kregu
odbiorcéw, gdyz istnienie takiego prawdopo-
dobienstwa zakladaloby, ze stopien podobien-
stwa omawianych znakéw towarowych
i stopienn podobieristwa towaréw lub ustug
oznaczonych tymi znakami sg facznie wystar-
czajagco  wysokie” (pkt 82 zaskarzonego
wyroku). Dalej sad stwierdzil:

»83 W tych okolicznosciach dokonana przez
Izbe Odwotawcza ocena charakteru
odrézniajacego  wczesniejszego znaku
towarowego, jak réwniez twierdzenia
skarzacej dotyczace renomy tego znaku,
nie maja w niniejszym przypadku
zadnego znaczenia dla stosowania art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
(zob. podobnie ww. w pkt 22 wyrok
w sprawie Starix, pkt 60).

84 W istocie istnienie prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad zaktada identycz-
no$¢ lub podobienistwo oznaczen oraz to,
ze pomiedzy oznaczonymi towarami
i uslugami a renoma znaku towarowego
wystepuje  element, ktéry nalezy
uwzgledni¢ w ramach oceny, jezeli
podobiefistwo oznaczenn lub towaréw
i ustug jest wystarczajace, aby spowo-
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dowaé¢ prawdopodobieristwo wprowa-
dzenia w bfad (zob. podobnie i analo-
gicznie ww. w pkt 59 wyrok w sprawie
Canon, pkt 22 i 24). W niniejszej sprawie,
majac na uwadze, ze sporne oznaczenia
nie moga zosta¢ uznane za identyczne lub
podobne, fakt, iz wczesniejszy znak
towarowy jest szeroko znany lub cieszy
sie renoma w Unii Europejskiej, nie moze
wplywaé na calo$ciowa ocene prawdo-
podobieristwa wprowadzenia w blad
(zob. podobnie ww. w pkt 22 wyrok
w sprawie Starix, pkt 61).

Wreszcie nalezy odrzuci¢ argument
skarzacej, zgodnie z ktérym z uwagi na
sufiks »ix« jest catkowicie zrozumiale, ze
pojecie »mobilix« wpisuje si¢ dyskretnie
w rodzine znakéw towarowych skladajg-
cych sie z postaci serii » Asterix« i jest ono
rozumiane jako pochodna pojecia
»obelix«. W istocie wystarczy tu
wskazaé, ze skarzaca nie moze powo-
tywac si¢ na jakiekolwiek wytaczne prawo
do stosowania sufiksu »ix«.

Z powyzszego wynika, ze jedna
z bezwzglednych przestanek stosowania
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
nie zostala spelniona. W konsekwencji
w odniesieniu do zgloszonego znaku
towarowego i wcze$niejszego znaku
towarowego nie wystepuje prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w biad”.
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26. W konsekwencji Sad oddalil skarge wnie-
siona przez skarzaca.

27. Skarzaca wniosta odwotanie od wyroku
Sadu w dniu 13 stycznia 2006 r.

28. Nalezy réwniez stwierdzi¢, ze odwotanie
to, cho¢ jest dopuszczalne, ze wzgledu na
swoja dlugo$¢ nie odpowiada wskazéwkom
przedstawionym w pkt 44 Praktycznych
instrukcji odnoszacych sie do skarg bezpo-
$rednich i odwotan ®.

29. Podczas rozprawy w dniu 25 pazdziernika
2007 r. strony przedstawily uwagi i odpowie-
dzialy na pytania Trybunatu.

V — Analiza odwolania

30. W uzasadnieniu odwotania, strona
skarzaca podnosi sze$¢ zarzutéw. Po pierwsze,
zarzuca ona zaskarzonemu wyrokowi naru-

5 — Dz.U. 2004, L 361, s. 15.

szenie art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 oraz
orzeczenie w przedmiocie podobienfistwa
znakéw towarowych, podczas gdy nie byly
one przedmiotem sporu przed Sadem. W ten
sposob Sad naruszyl zakaz reformationis in
peius. W drugim zarzucie, skarzaca wskazuje
na naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporza-
dzenia nr 40/94 w zakresie dotyczacym
podobieristwa towaréw i uslug oraz
podobienistwa znakéw towarowych. Po
trzecie, skarzaca zarzuca Sadowi naruszenie
art. 74 rozporzadzenia nr 40/94. W czwartym
zarzucie krytykuje ona naruszenie art. 63
rozporzadzenia nr 40/94 oraz art. 135 § 4
regulaminu Sadu. Po piate, zarzuca ona
Sadowi naruszenie art. 63 rozporzadzenia
nr 40/94 oraz art. 44, 48 i 135 § 4 regulaminu
Sadu polegajace na uznaniu za niedopusz-
czalne zgloszonego przez skarzaca zadania
przekazania sprawy Izbie Odwolawcze;j.
Szésty zarzut odnosi sie do naruszenia
art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 i dotyczy
odmowy dopuszczenia pewnych doku-
mentoéw.

A — W przedmiocie zarzutu pierwszego,
dotyczgcego zarzucanego naruszenia art. 63
rozporzgdzenia nr 40/94 oraz naruszenia
ogolnej zasady wspdlnotowego prawa proce-
duralnego zakazujgcej reformatio in peius

1. Argumenty stron

31. Skarzaca twierdzi, ze wyrok Sadu narusza
art. 63 rozporzadzenia nr 40/94, jak réwniez
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ogoblne zasady administracyjnego i procedu-
ralnego prawa wspdlnotowego w zakresie,
w jakim stwierdzone w nim zostalo —
sprzecznie z ustaleniem zawartym w zaska-
rzonej decyzji Izby Odwotawczej - ze kolidu-
jace miedzy soba znaki towarowe OBELIX
i MOBILIX nie sa podobne. W ten spos6b Sad
wypowiedzial sie ze szkoda dla skarzacej
o kwestii, ktéra nie byta podniesiona w prawid-
towej formie oraz wykraczala poza kompe-
tencje Sadu w zakresie kontroli prawidfowosci
decyzjiizb odwolawczych OHIM w przypadku
takim jak w niniejszej sprawie.

32. Skarzaca podkresla, ze kwestia podobien-
stwa znakéw towarowych, w zadnym
wypadku nie stanowila przedmiotu skargi
przed Sadem, a w konsekwencji nie powinna
stanowi¢ przedmiotu sporu przed Sadem.
Tymczasem, mimo ze kwestia podobieristwa
znakéw towarowych nie byla podniesiona
przez zadna ze stron w tej instancji w
prawem przewidziany sposéb, Sad orzekt
w tej kwestii, ze szkoda dla skarzacej, i w tej
sposOb rzeczywiscie naruszyt zakaz reforma-
tionis in peius.

33. OHIM odpowiada, powolujac si¢ na
wyrok z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie
C-39/97 Canon (Rec. s. I-5507, pkt 17
i sentencja), Ze pierwszy zarzut jest oczywiscie
pozbawiony podstaw. Skarzaca zakwestiono-
wala w swojej skardze stanowisko Izby
Odwotawczej w kwestii prawdopodobieristwa
wprowadzenia w btad. Podobieristwo ozna-
czen bylo jednym z elementéw, na ktérych
stanowisko to zostalo oparte, i dlatego
koniecznie musi by¢ zbadanie przez Sad,
w celu kontroli zgodno$ci z prawem, ustalen
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Izby Odwolawczej w $wietle art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, i w celu zapewnienia
prawidlowego zastosowania tego przepisu.

34. Poza tym OHIM przypomina, ze Sad nie
zmienil decyzji Izby Odwotawczej. Zakaz
reformationis in peius oznacza, iz instancja
odwolawcza nie moze wykroczy¢ poza
zadania odwolujacego sie i postawi¢ go
w gorszej sytuacji niz ta, w jakiej by sie
znajdowal, nie wnoszac skargi. W niniejszej
sprawie Sad nie zmienil decyzji, w ktérej Izba
Odwotawcza po czesci uwzglednita sprzeciw.
Skarzaca nie znalazla sie zatem w sytuacji
gorszej niz ta, w jakiej znajdowala sie przed
wniesieniem skargi do Sadu.

2. Ocena

35. Ogdlna zasada postepowania zakazujaca
reformatio in peius przewiduje, ze sad wyzszej
instancji, wlasciwy do orzekania w kwestii
odwotania, np. apelacji, nie moze zmienic¢
zaskarzonego orzeczenia sadu  nizszej
instancji ze szkoda dla odwotujacego sie,
jezeli tylko on wstapil na droge odwotawcza °.

6 — W. Fasching ,Zivilprozefirecht”, wydanie drugie, Wieden,
1990, s. 883; L. Rosenberg, K.-H. Schwab, P. Gottwald
»Zivilprozessrecht”, wydanie szesnaste, Monachium, 2004,
s. 983; W. Rechberger, D.-A. Simotta ,Zivilprozessrecht”,
wydanie szdste, Wieden, 2003, s. 454 i 455.
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36. Z zasady zakazujacej reformatio in peius
wynika réwniez, ze co do zasady w najgorszym
razie wniesienie odwolania skutkuje jego
oddaleniem i utrzymaniem zaskarzonego
orzeczenia w mocy’.

37. Nalezy stwierdzi¢, ze tak jest w przypadku
skarzacej. Na mocy zaskarzonego wyroku
Sadu znajduje sie ona w takiej samej sytuacji,
w jakiej byta przed zlozeniem skargi do Sadu.
Z tego punktu widzenia trudno mdwic¢
o reformatio in peius.

38. Jednak zakaz reformatio in peius w poste-
powaniu przed sagdem wspélnotowym ograni-
czony jest cigzacym na tym sadzie obowigz-
kiem podniesienia ex officio zarzutéw doty-
czacych porzadku publicznego 8. Zarzut mate-
rialnej zgodno$ci z prawem moze by¢ zbadany
przed sadem wspélnotowym jedynie na
wniosek strony skarzacej, podczas gdy zarzut
dotyczacy porzadku publicznego moze,
a nawet musi by¢ podniesiony przez sad
z urzedu®.

7 — W.Rechberger, D.-A. Simotta, op.cit., s. 455. Autorzy podkres-
laja, Ze zmiana na korzy$¢ strony pozwanej jest mozliwa
jedynie, jesli ona rowniez zaskarzyla te sama decyzje przed tym
samym sadem.

8 — W. Fasching ,Zivilprozessrecht”, op.cit., s. 884.

9 — W kwestii definicji zarzutu dotyczacego porzadku publicznego
zob. K. Lenaerts, D. Arts, I. Maselis, R. Bray ,Procedural Law of
the European Union”, wydanie drugie, Londyn, 2006, s. 288
i 289; J. Sladi¢ ,Die Begriindung der Rechtsakte des
Sekundirrechts der EG in der Rechtsprechung des EuGH
und des EuG”, Zeitschrift fir Rechtsvergleichung, internatio-
nales Privatrecht und Europarecht, 46 (2005), s. 127 oraz
F. Castillo de la Torre ,Le relevé d'office par la juridiction
communautaire”, w: Cahiers de droit européen, 3-4/2005,
s. 395(421).

39. Nalezy podkre$li¢, ze koncepcja porzadku
publicznego w ramach zarzutéw podnoszo-
nych przed sadem wspdlnotowym?™ jest
sograniczona do kwestii, ktére z racji
waznosci dla interesu ogdlnego nie leza
w dyspozycji stron ani samego sadu i musza

by¢ zbadane z urzedu in limine litis, nawet

jesli nie byly one przedmiotem dyskusji '*”.

40. Skarzaca zarzuca Sadowi zbadanie
z urzedu w zaskarzonym wyroku zgodnosci
z prawem decyzji Izby Odwolawczej pod
katem kwestii podobiefistwa, mimo ze takie
naruszenie nie bylo podniesione. Widzi ona
w tym reformatio in peius, poniewaz Sad
zbadal zarzut, ktérego ona w skardze nie
podnosita.

41. Nalezy podkredli¢, ze skarzaca nie
poddata w watpliwo$¢ zgodnosci z prawem
oceny Izby Odwotawczej dotyczacej kwestii

10 — Nalezy stwierdzi¢, ze pojecie zarzutéw, typowe np. dla prawa
francuskiego i belgijskiego, dosy¢ cisle odpowiada istniejacej
w prawie rzymskim koncepcji ,actio”. Zastosowanie tego
systemu przed sagdem wspolnotowym oraz podzial na zarzuty
dotyczace porzadku publicznego i zarzuty materialnej
zgodnosci z prawem sa w doktrynie stusznie krytykowane
przez bylych sedziéw Trybunalu. W istocie byly sedzia
niemiecki Ulrich Everling twierdzi, ze strony niepochodzace
z krajéw o tradycji romanskiej napotykaja trudnosci w odna-
lezieniu si¢ w tym systemie, wynikajace z faktu podziatu przed
sadem elementéw nierozdzielnych (U. Everling ,Das
Verfahren der Gerichte der EG im Spiegel der verwaltungs-
gerichtlichen Verfahren der Mitgliedstaaten”, Die Ordnung
der Freiheit: Festschrift fiir Christian Starck zum siebzigsten
Geburtstag, 2007, s. 542)

11 — Opinia rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera,
przedstawiona w dniu 11 lutego 2003 r. w sprawie C-217/00 P
Buzzi Unicem przeciwko Komisji, Rec. s. 1-267, pkt 217
(wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawach potaczonych
C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P
i C-219/00 P Aalborg Portland i in. przeciwko Komisji, Rec.
s. [-123).
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podobienistwa oznaczert OBELIX i MOBILIX
oraz towaréw i ustug chronionych przez te
znaki. Ze skargi zlozonej przed Sagdem wynika
jednakze, szczegélnie w pkt 2.3 i nastepnych,
ze skarzaca podniosta w niej kwestie
podobieristwa oznaczen OBELIX
i MOBILIX oraz towaréw i ustug chronionych
przez te znaki, jak réwniez kwestie prawdo-
podobiefistwa  wprowadzenia w  blad.
W istocie, w ten sposéb podniosta ona
w ramach zarzutu braku materialnej zgod-
noéci z prawem odnoszacego si¢ do naru-
szenia art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94 argumenty odno-
szace sie do kwestii podobieristwa wymienio-
nych wyzej znakéw i oznaczen. W ramach
przytoczonego zarzutu skarzaca — odnoszac
sie  do nieuwzgledniania przez Izbe
powszechnej znajomosci i silnego charakteru
odrézniajacego znaku OBELIX - stwierdzita
w postepowaniu przed Sadem, iz istnieje silne
podobienstwo koncepcyjne i brzmieniowe
oznaczen OBELIX i MOBILIX . Wskazala
ona réwniez, ze istnieje prawdopodobieristwa
wprowadzenia w btad od strony koncepcyjnej
z uwagi na wspoélzalezno$¢ pomiedzy
podobiefistwem towaréw, podobieristwem
znakéw towarowych i charakterem odréznia-
jacym znaku OBELIX®. W ten sposdb
wlaczyta ona kwestie podobienistwa oznaczen
OBELIX i MOBILIX do przedmiotu sporu.

42. Przedmiot sporu okre§lony przez
skarzaca na mocy art. 63 rozporzadzenia
nr 40/94 obejmowal réwniez kwestie
podobieristwa oznaczen OBELIX
i MOBILIX. W konsekwencji skarzaca nie
moze zarzuca¢ Sadowi rozstrzygniecia
przezenn kwestii podobienistwa oznaczen

12 — Sprawozdanie na rozprawe w sprawie T-336/03, pkt 31-33.
13 — Ibidem, pkt 34-35.
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OBELIX i MOBILIX w ramach analizy
wspolzalezno$ci miedzy tymi czynnikami.

43. Sad nie naruszyl ani art. 63 rozporza-
dzenia nr 40/94, ani ogdlnej zasady postepo-
wania zakazujgcej reformatio in peius.

44. Zarzut odwolania nie powinien zostac
uwzgledniony.

B — W przedmiocie drugiego zarzutu doty-
czgcego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzgdzenia nr 40/94 w kwestii podobieristwa
towaréw i ustug oraz podobieristwa znakow
towarowych

1. Argumenty stron

45. W ramach tego bardzo rozwinietego
zarzutu, podzielonego na dwie czesci,
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skarzaca wskazuje na naruszenie art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w kwestii
podobienistwa  towaréw i uslug oraz
podobienistwa znakéw.

46. W czesci pierwszej skarzaca twierdzi, ze
podczas oceny podobieristwa towardw i ustug
Sad naruszy! art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94. Po pierwsze, skarzaca zarzuca
Sadowi zastosowanie niewlasciwego kryte-
rium prawnego dla okreslenia, czy odpo-
wiednie towary i uslugi byly podobne.
W drugiej czesci drugiego zarzutu skarzaca
twierdzi, ze orzekajac o braku podobienstwa
wystepujacych w sporze oznaczen, Sad naru-
szylart. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

47. Odnosénie do pierwszej czeSci skarzaca
stwierdza, ze nalezalo przystapi¢ do poréw-
nania podobienstwa, zakladajac, iz kolidujace
znaki s identyczne oraz ze znak wcze$niejszy
OBELIX posiada bardzo silnie odrézniajacy
charakter lub ze cieszy si¢ on renoma.
Poprawne kryterium prawne byloby zatem
nastepujace: towary (i ustugi) sa podobne, jesli
odbiorcy mogliby by¢ przekonani, iz
pochodza one z tych samych lub powiazanych
handlowo przedsigebiorstw, gdy ukazuja si¢ na
rynku pod tymi samymi znakami oraz gdy

wczesdniejszy znak posiada bardzo odréznia-
jacy charakter i cieszy sie bardzo duza renoma.

48. Po drugie, skarzaca kwestionuje spdjnosc¢
i podstawy oceny podobienstwa towardéw
dokonanej przez Sad, ktéry w sposdéb oczy-
wiscie bledny odczytal wykaz towaréw, prze-
inaczajac go. Zdaniem skarzacej stwierdzenie
przedstawione przez Sad w pkt 62 zaskarzo-
nego wyroku, zgodnie z ktérym ,ze sposobu
sformulowania wykazu produktéw objetych
wczesniejsza rejestracja dla klasy 9 wynika, ze
okreslonymi przez to prawo dziedzinami sa:
fotografia, kino, optyka, szkolenie i gry
wideo”, jest nieprawidlowe i nie daje sie
pogodzi¢ z wykazem tych towarédw ani tez
z ustaleniami samego Sadu w pkt 63. Stwier-
dzenie w tym samym pkt 62 zaskarzonego
wyroku, ze dziedzing, ktérej dotyczy znak
MOBILIX jest niemal wylacznie telekomuni-
kacja we wszystkich formach, réwniez jest
sprzeczne z wykazem towaréw, ktéry — nie
ograniczajac si¢ do telekomunikacji — obej-
muje takze ,akumulatory i baterie, trans-
formatory i konwektory, kodowarki i deko-
dery, karty zakodowane i stuzace odkodowy-
waniu”.

49. Odnosnie do  poréwnania  uslug
MOBILIX nalezacych do klas 35, 37, 38 i 42
oraz towaréw objetych znakiem OBELIX
skarzaca zarzuca niesp6jno$¢ miedzy stwier-
dzeniami Sadu w pkt 68 zaskarzonego wyroku

I-10075
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(»[w] konsekwencji nalezace do klasy 38
uslugi zawarte w zgloszeniu znaku towaro-
wego wykazuja najwyzej niewielkie podobien-
stwo do nalezacych do klasy 41 uslug chro-
nionych wczesniejszym prawem”), a stwier-
dzeniem w pkt 70 zaskarzonego wyroku,
wedlug ktérego towary i ustugi w niniejszej
sprawie nie sa podobne, i kwestionuje ona
ocene Sadu, w ktorej odrzuca on jej argument,
wedlug ktérego wszystkie towary i ustugi,
ktérych dotyczy zgloszenie wspdlnotowego
znaku towarowego moga by¢ Iaczone
z ,komputerami” i ,programami informatycz-
nymi” (klasa 9), objetymi wcze$niejszym
znakiem towarowym (pkt 69 zaskarzonego
wyroku).

50. W drugiej czesci drugiego zarzutu
skarzaca twierdzi, ze Sad naruszyt art. 8
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
oceniajac, ze kolidujace znaki towarowe nie
sa podobne. Ta cze$¢ zostala sformulowana
jako zarzut ewentualny w stosunku do pierw-
szego zarzutu skarzacej. Zdaniem skarzacej
Sad nie zastosowal poprawnych kryteriéw
prawnych przy ocenie podobienstwa znakéw
towarowych. Odnosnie do podobienstwa
wizualnego Sad arbitralnie podkreslit réznice
miedzy znakami towarowymi, podczas gdy
zgodnie z ogblnymi zasadami prawa znakéw
towarowych, elementy wspdlne oznaczen sa
zazwyczaj bardziej istotne niz te, ktére je
réznia. Skarzaca podnosi, ze dokonana przez
Sad ocena podobienstwa fonetycznego,
podobnie jak ocena podobienstwa koncepcyj-
nego, nie byla poparta zadnym faktem przed-
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stawionym Sadowi. Odno$nie do poréwnania
koncepcyjnego skarzaca kwestionuje stwier-
dzenie dokonane przez Sad w pkt 79 zaska-
rzonego wyroku, zgodnie z  ktérym
skonkretne odniesienie do popularnej
postaci czyni w odczuciu odbiorcéw mato
prawdopodobng mozliwo$¢ pomylki koncep-
cyjnej z innymi, mniej lub bardziej podobnymi
pojeciami”. Rozumowanie Sadu jest niepra-
widlowe, poniewaz, zgodnie z zasadami
ogdlnie przyjetymi w prawie znakéw towaro-
wych, im bardziej wczesniejszy znak towa-
rowy jest powszechnie znany lub im silniejszy
jest jego charakter odrézniajacy, tym wieksze
jest prawdopodobienistwo wprowadzenia
blad.

51. Skarzaca zarzuca réwniez Sadowi zasto-
sowanie w pkt 80—82 zaskarzonego wyroku
teorii tzw. ,znoszenia sie”. Wedlug skarzacej
teorie te mozna zastosowac jedynie na etapie
kornicowej oceny prawdopodobieristwa wpro-
wadzenia w blad, ale nie wtedy, gdy kolidujace
znaki towarowe sg wizualnie badz fonetycznie
lub tez wizualnie i fonetycznie podobne. W tej
sytuacji adekwatne kryterium prawne byloby
nastepujace: oba znaki towarowe sa podobne
(stwierdziwszy, ze towary i ustugi sa podobne
lub identyczne organ rozpatrujacy sprawe
musi w konsekwencji przystapi¢ do badania
prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad),
jesli istnieje (pewne, wysokie lub catkowite)
podobienstwo wizualne (ktére, pociaga za
soba réwniez pewien stopien podobieristwa
fonetycznego) lub jedli istnieje (pewne,
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wysokie lub calkowite) podobienstwo fone-
tyczne, niezaleznie od istnienia podobienstwa
koncepcyjnego. Tak samo dwa znaki towa-
rowe sa podobne, nawet w braku podobieni-
stwa wizualnego lub fonetycznego, jesli sa one
identyczne lub podobne na plaszczyznie
koncepcyjnej.

52. Wreszcie skarzaca podnosi, ze Sad Zle
zrozumial jej argument, stwierdzajac w pkt 85
zaskarzonego wyroku, ze powoluje sie ona na
wylaczne prawo do uzywania przyrostka ,ix”,
podczas gdy skarzaca stwierdzila, ze przy-
stuguja jej prawa do rodziny znakéw towaro-
wych stworzonych w sposéb podobny do
MOBILIX, poprzez posluzenie si¢ czescia
opisowg, ktéra reprezentuje zawod lub dzia-
talno$¢ osoby, taczac ja z przyrostkiem ,ix”.
Stad odniesienie do ,ruchomosci” nie sprawia,
ze zgloszony znak oddala si¢ od tej rodziny
znakéw, lecz wrecz zwigksza ono prawdopo-
dobienistwo wprowadzenia w blad, jako ze
istnienie rodziny znakéw towarowych jest
z reguly postrzegane jako oddzielna przyczyna
prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad,
nawet przy braku podobienstwa fonetycznego
i wizualnego.

53. OHIM twierdzi, ze wérdd licznych argu-
mentéw wysunietych przez skarzaca jedyna
kwestia prawna jest to, czy w pkt 81 zaskar-
zonego wyroku Sad mégl zgodnie z prawem

uznaé, ze réznice koncepcyjne dzielace
omawiane oznaczenia moga stanowi¢ prze-
ciwwage dla  wskazanych  powyzej
podobienstw wizualnych i fonetycznych. Sad
prawidlowo zbadal calo$¢ elementéw, ktére
zgodnie z przyjetym orzecznictwem musza
by¢ brane pod uwage przy cato$ciowej ocenie
prawdopodobienistwa wprowadzenia w bfad.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
w ramach wspomnianej calo$ciowej oceny
zaklada sie, ze wystepujace miedzy dwoma
oznaczeniami réznice koncepcyjne i wizualne
moga znosi¢ istniejagce miedzy nimi
podobieristwa brzmieniowe, o ile przynaj-
mniej jedno z tych oznaczen posiada dla
wlasciwego kregu odbiorcéw jasne i okreslone
znaczenie, tak ze odbiorcy ci moga je odczytad
w sposéb natychmiastowy. Pytanie, czy wéréd
danych odbiorcéw rzeczywiscie dochodzi do
wspomnianego ,znoszenia”, jest kwestia
oceny okolicznoéci  faktycznych  danej
sprawy. Wynik tej oceny stanowi ustalenie
faktyczne, ktére nie podlega kontroli Trybu-
nalu w ramach postepowania odwotawczego.

54. Odnoscie do argumentu, zgodnie
z ktérym Sad powinien wzig¢ pod uwage
renome znaku towarowego OBELIX przy
poréwnywaniu towaréw i ustug oraz wyste-
pujacych w sprawie oznaczenn, OHIM
podnosi, ze skarzaca myli dwa pojecia,
mianowicie renome postaci Obelix, znanej
z komiksu, oraz potencjalng renome znaku
towarowego OBELIX. Nie istnieje ani zasada
prawa, ani precedens, zgodnie z ktérym znana
posta¢ literacka musi by¢ automatycznie

I-10077
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uznana za renomowany znak towarowy.
Wszystko zalezy od okolicznosci danej
sprawy, a skarzaca w toku postepowania
przed OHIM nie przedstawila nigdy
dowodéw  potwierdzajacych  rzeczywista,
postepujaca przemiang znanej postaci w reno-
mowany znak towarowy. Dlatego tez, odma-
wiajac wziecia pod uwage renomy nazwy
Obelix, ktéra oznacza znana postac
z komiksu, w celu okreslenia zakresu
ochrony wczes$niejszego znaku towarowego,
Sad prawidlowo zastosowal zasade, zgodnie
z ktéra w postepowaniu w sprawie sprzeciwu,
dotyczacym wzglednych podstaw odmowy
rejestracji, wlasciwy organ ogranicza sie¢ do
zbadania przedstawionych przez strony
zarzutéw i wnioskéw.

55. OHIM twierdzi, ze zgadzajac sie z zasa-
dami ustalonymi przez Sad, ale kwestionujac
jego ustalenia, skarzaca odnosi si¢ do doko-
nanej przez Sad oceny faktéw, ktéra nie
podlega kontroli Trybunatu w ramach poste-
powania odwolawczego.

56. Odnoszac si¢ do zarzutu przeinaczenia
przez Sad faktéw lub dowodéw, OHIM
twierdzi, ze Sad poprawnie odtworzyt wykaz
towar6w i przeprowadzil analize poréwna-
wczg oparta na takich kryteriach jak rodzaj
producenta  lub  sposéb  dystrybucji
produktéw. OHIM uwaza, ze drugi zarzut
powinien zosta¢ oddalony jako cze$ciowo
bezzasadny a cze$ciowo niedopuszczalny.

1-10078

2. Ocena

57. Jednakze z art. 225 WE i art. 58 akapit
pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwosci
wynika, ze odwolanie winno ograniczac sie do
kwestii prawnych. Jedynie Sad jest zatem
wlasciwy do ustalenia i dokonania oceny
istotnego stanu faktycznego, jak réwniez do
dokonania oceny dowoddéw. Ocena tego stanu
faktycznego i dowodéw nie stanowi zatem,
z zastrzezeniem przypadkéw czystych bledéw
w ustaleniach faktycznych, kwestii prawnej
podlegajacej jako taka kontroli Trybunatu
w ramach postepowania odwolawczego .

58. Na potrzeby stosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, konieczne jest,
nawet w przypadku identycznosci ze
znakiem towarowym, ktérego odrézniajacy
charakter jest szczegélnie silny, przedsta-
wienie dowodu istnienia podobienistwa
pomiedzy wskazanymi towarami lub ustu-
gami. Istotnie przepis ten stanowi, ze praw-
dopodobieristwo wprowadzenia w  blad
zaklada tozsamo$¢ lub  podobienstwo
pomiedzy wskazanymi towarami lub uslu-
gami.

59. Prawdopodobienstwo wprowadzenia
w blad zaklada tozsamos$¢ lub podobienistwo
pomiedzy wskazanymi towarami lub uslu-

14 — Wyrok z dnia 15 wrzesnia 2005 r. w sprawie C-37/03 P BiolD
przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-7975, pkt 43.
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gami. Zatem nawet przy zalozeniu, ze istnia-
faby tozsamo$¢ ze znakiem towarowym,
ktérego odrdzniajacy charakter bylby szcze-
gdlnie silny, przedstawienie dowodu istnienia
podobienstwa pomiedzy wskazanymi towa-
rami lub uslugami jest niezbedne **.

60. W tych okoliczno$ciach argument
skarzacej, wedlug ktérego Sad naruszyl
prawo, stosujac bledne kryterium prawne
lub nie stosujac zadnego kryterium prawnego,
a jedynie argumentacje zawierajaca sprzeczne
twierdzenia, jest bezzasadny.

61. Z badania pkt 60-71 zaskarzonego
wyroku wynika, ze po przeprowadzeniu
szczeg6lowej analizy réznorodnych kryteriéw
charakteryzujacych zwigzek pomiedzy spor-
nymi towarami i ustugami Sad mégt zgodnie
z prawem stwierdzi¢, nie naruszajac prawa, ze
towary i ustugi objete znakiem towarowym
MOBILIX nie wykazuja podobienstwa z ustu-
gami oznaczanymi znakiem OBELIX.

62. Odnosnie do zarzutu dopuszczenia sie
przez Sad oczywistej sprzeczno$ci w pkt 62
i 63 zaskarzonego wyroku oraz zarzutu
niedokladno$ci w pkt 63 zaskarzonego
wyroku nalezy stwierdzi¢, ze zarzut ten ma
zasadniczo na celu zakwestionowanie oceny
stanu faktycznego dokonanej przez Sad,
a w rzeczywistoéci prébuje przekonad

15 — Postanowienie z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie C-196/06 P
Alecansan przeciwko OHIM, pkt 37.

Trybunal do zastapienia swoja wlasna ocena
stanu faktycznego oceny dokonanej przez Sad
w pkt 62 i 63 zaskarzonego wyroku. Zarzut ten
powinien zosta¢ zatem oddalony jako oczy-
wiscie niedopuszczalny.

63. Z tych samych powodéw nalezy odrzuci¢
zarzut skarzacej, wedlug ktérego Sad nie
dokonal poprawnej analizy odpowiednich
towaréw z klas 9 i 16. Majac na uwadze
dokonana przez Sad analize, ten sam wniosek
nasuwa sie w odniesieniu do zarzucanego
Sadowi ograniczenia si¢ do literalnej analizy
towaréw i ustug, z pominieciem ich stosunku
ekonomicznego i w szczegdélno$ci bez
uwzglednienia kwestii tego, czy wlasciwy
krag odbiorcéw przypisalby tym towarom
i ustlugom to samo pochodzenie handlowe,
gdyby oferowane byly pod identycznym
znakiem towarowym.

64. Z tych samych przyczyn nalezy réwniez
odrzuci¢ zarzut dotyczacy tego, czy Sad mogt
w pkt 81 swojego wyroku stwierdzi¢'®, ze
réznice koncepcyjne dzielagce omawiane
oznaczenia mogg stanowi¢ przeciwwage dla
podobienstw fonetycznych, jak réwniez ewen-
tualnych podobienstw wizualnych, o ktérych
mowa wyzej. Po pierwsze, nalezy stwierdzi¢,
ze Sad w pkt 72 oraz 74-80 poprawnie
zastosowal kryteria rozwiniete w orzecznic-
twie. Po drugie, z pkt 79 zaskarzonego
wyroku, dotyczacego stéw  MOBILIX
i OBELIX wynika, ze Sad poczynil w nim
pewne stwierdzenia faktyczne, a skarzaca

16 — Tekst w tym pkt jest nastepujacy: ,Z powyzszego wynika, ze
réznice koncepcyjne dzielace sporne oznaczenia moga
neutralizowa¢ w tym przypadku wskazane powyzej
podobienistwa wizualne i fonetyczne”.
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stara sie kwestionowaé ocene stanu fal(tycz-
nego dokonana przez Sad, usitujac w rzeczy-
wistoéci nakloni¢ Trybunal do zastgpienia
oceny stanu faktycznego dokonanej przez Sad
swoja wlasng ocena.

65. Z calo$ci powyzszych stwierdzen wynika
zatem, ze zarzut powinien zosta¢ oddalony
jako bezzasadny.

C — W przedmiocie zarzutu trzeciego, doty-
czgcego naruszemia art. 74 rozporzgdzenia
nr 40/94, z uwagi na odmowe uznania, ze znak
towarowy OBELIX jest powszechnie znany
i posiada wysoce odrézniajgcy charakter

1. Argumenty stron

66. Skarzaca zarzuca Sadowi naruszenie
art. 74 rozporzadzenia nr 40/94 polegajace
na odmowie uznania, ze znak towarowy
OBELIX jest powszechnie znany i posiada
wysoce odrézniajacy charakter. Skarzgca
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kwestionuje zasadno$¢ ustalenia Sadu,
zgodnie z ktérym OHIM dokonal oceny
okolicznos$ci  faktycznych i  dowodéw,
poniewaz byt do tego zobowiazany na mocy
art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94. Uznal je
on jednak za niewystarczajace dla wykazania
powszechnej znajomo$ci niezarejestrowa-
nego znaku towarowego oraz wysoce odré-
zniajacego  charakteru  zarejestrowanego
znaku towarowego. Skoro Orange rzeczy-
wiscie wzieta udzial w postepowaniu przed
Izbg Odwotawcza, lecz nie zaprzeczata ona
twierdzeniom skarzacej ani nie kwestiono-
wala ich w inny sposéb, absurdem byloby
wymaganie, by dostarczyla ona wszystkich
dowodéw, poniewaz zadna zasada ani reguta
prawa wspdlnotowego, nie zobowiazuje
strony do przedstawienia dowodéw dotycza-
cych kwestii niebedacych spornymi. W istocie
Wydzial Sprzeciwéw i Izba Odwolawcza
wyraznie uznali, ze znak towarowy OBELIX
jest powszechnie znany. Izba Odwolawcza
powinna byla na tej podstawie stwierdzi¢, ze
znak towarowy OBELIX posiada wysoce
odrézniajacy charakter oraz ze jest on
powszechnie znany. Poza tym, skoro fakty
powszechnie znane nie wymagaja dowodu, ta
sama zasada powinna by¢ stosowana wobec
znanych znakéw towarowych.

67. OHIM stwierdza, ze trzeci zarzut powi-
nien podlega¢ oddaleniu jako oczywiscie
bezzasadny. Ograniczenie faktycznej
podstawy badania przeprowadzanego przez
Izbe Odwotawcza, wyplywajace z art. 74
rozporzadzenia nr 40/94, nie wyklucza
wziecia przez nia pod uwage, poza okolicz-
no$ciami przedstawionymi przez strony
postepowania w sprawie sprzeciwu, rowniez
faktéw powszechnie znanych. Jednak tym, co
mogloby by¢ uznane za fakt powszechnie
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znany w niniejszej sprawie, jest okolicznos¢,
ze Obelix jest imieniem postaci z komiksu.
Stwierdzenie to nie mogloby by¢ zastosowane
jako takie w odniesieniu do znaku towaro-
wego OBELIX, poniewaz nie istnieje zaden
precedens, na mocy ktérego postacie lite-
rackie nalezy traktowaé jako renomowane
znaki towarowe.

68. Przy zalozeniu, ze strony nie kwestionuja
renomy znaku towarowego OBELIX, Sad nie
jest tym zwiazany, ale ma obowiazek zbadac,
czy wydajac sporng decyzje przy braku
podobienistwa pomiedzy znakami towaro-
wymi, Izba Odwotawcza nie naruszyta rozpo-
rzadzenia nr 40/94. W ramach postepowania
inter partes przed OHIM zadna zasada nie
wymaga uznania za udowodnione faktéw
niekwestionowanych przez druga strone.

2. Ocena

69. Tytulem wstepu nalezy zauwazy¢, ze
skarzaca kwestionuje zgodno$¢ z prawem
oraz  poprawno$¢  oceny  dotyczacej
powszechnej znajomo$ci znaku, dokonanej
przez Izbe Odwolawcza i Sad w zaskarzonym
wyroku.

70. Jak przypomniane zostalo w pkt 57,
odwotlanie ogranicza sie do kwestii prawnych.

Zatem jedynie Sad jest wladny stwierdzié¢,
ktdre okolicznosci faktyczne majg znaczenie,
i dokona¢ ich oceny, a takze przeprowadzi¢
ocene dowodéw. Ocena tych okolicznosci
faktycznych i dowoddw nie stanowi zatem,
z zastrzezeniem przypadkéw czystych bledéw
w ustaleniach faktycznych, kwestii prawnej
podlegajacej jako taka kontroli Trybunatu
w ramach postepowania odwotawczego.

71. Jednakze w sytuacji gdy wnoszacy odwo-
tanie kwestionuje wykladnie lub zastosowanie
przez Sad prawa wspdlnotowego, okolicz-
nosci prawne rozpatrywane w pierwszej
instancji moga ponownie by¢ rozwazane
w ramach odwolania. Istotnie, gdyby
wnoszacy odwolanie nie mégt oprze¢ odwo-
tania na zarzutach i argumentach podniesio-
nych przed Sadem, postepowanie odwota-
wcze pozbawione byloby cze$ciowo sensu V.

72. Odnoszac sie do zasadnosci trzeciego
zarzutu, nalezy przypomnieé, ze zgodnie
z brzmieniem art. 74 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 w trakcie postepowania OHIM bada
stan faktyczny z urzedu. Jednakze w postepo-
waniu odnoszacym sie do wzglednych
podstaw odmowy rejestracji badanie ogra-
nicza si¢ do zarzutéw i zadan przedstawio-
nych przez strony. W tym wzgledzie nalezy
podkresli¢, ze wnioskujacy, powolujacy sie na

17 — Wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck
przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 48.
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fakty powszechnie znane, jest w stanie kwes-
tionowac przed Sadem prawdziwo$¢ dokona-
nych przez Izbe Odwotawczg ustalen faktycz-
nych odnoszacych sie do powszechnej znajo-
mosci znaku.

73. Stwierdzenie przez Sad notoryjnego
charakteru okolicznosci faktycznych, wsréd
ktérych znajduje sie réwniez powszechna
znajomos$¢ znaku towarowego OBELIX, a na
ktérych Izba Odwolawcza OHIM oparta
swoja decyzje, stanowi ocene okoliczno$ci
faktycznych, ktéra — z wyjatkiem przy-
padkéw czystych bledéw w ustaleniach
faktycznych — nie podlega kontroli Trybu-
natu®. Zaden czysty blad w ustaleniach
faktycznych w niniejszym przypadku nie
pojawia sie.

74. Zatem Sad nie naruszy! prawa, orzekajac
w pkt 32-36 zaskarzonego wyroku, ze ocena
prawna powszechnej znajomosci oraz odré-
zniajacego charakteru znaku towarowego
OBELIX nie znalazla dostatecznego oparcia
w okolicznosciach faktycznych i dowodach.

75. Nalezy zatem oddali¢ zarzut trzeci jako
bezzasadny.

18 — Ibidem, pkt 53.
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D — W przedmiocie czwartego zarzutu doty-
czgcego naruszemia art. 63 rozporzgdzenia
nr 40/94 oraz art. 135 § 4 regulaminu Sqdu
z uwagi na oddalenia zZgdania stwierdzenia
niewaznosci spornej decyzji wobec niezastoso-
wania art. 8 ust. S rozporzgdzenia nr 40/94

1. Argumenty stron

76. Skarzaca twierdzi, ze Sad naruszyl art. 63
rozporzadzenia nr 40/94 oraz art. 135 § 4
regulaminu Sadu, uznajac za niedopuszczalne
zgloszone przez skarzaca zadanie stwier-
dzenia niewaznosci spornej decyzji ze
wzgledu na to, ze Izba Odwolawcza nie
zastosowala art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94. W ocenie skarzacej Sad naruszyl
prawo, opierajac sie na blednej wykladni
przedmiotu postepowania odwolawczego
oraz nie wzigl pod uwage faktu, ze Izba
Odwotawcza nie mogta zadowoli¢ sie zbada-
niem stanu faktycznego lub dowodéw przed
nia podniesionych, ale powinna byla
rozciaggnaé swoje badanie na okoliczno$ci
faktyczne przywolane w pierwszej instancji,
nawet jesli kwestia ta nie zostala wyraznie
podniesiona w podstawach odwolania.
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77. Skarzaca twierdzi, ze chociaz argumenty
podniesione przez nia w postepowaniu przed
Izba Odwotawcza nawigzywaly do art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, wnikliwa
analiza  dokumentéw  przedstawionych
w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu
i odwotania pokazalaby, ze skarzaca nigdy nie
przestala twierdzi¢, iz jest uprawniona ze
znaku OBELIX, chronionego jednocze$nie
jako zarejestrowany wspolnotowy znak towa-
rowy, jako znak towarowy powszechnie znany
w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. ¢) rozporza-
dzenia nr 40/94 oraz jako slynny znak
towarowy. Skarzaca stale twierdzita, ze
powszechnie znany znak towarowy, do
ktérego stosuje sie art. 8 ust. 2 lit. ¢) rozpo-
rzadzenia nr 40/94, jest jednoczesnie znakiem
towarowym cieszacym sie renoma
w znaczeniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94.

78. Stwierdzenie Izby Odwolawczej, zgodnie
z ktérym skarzgca wyraZnie ograniczyla swoja
skarge do kwestii dotyczacych art. 8 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94, jest niezgodne
z prawda, co skarzaca podniosta przed
Sadem. Skarzaca poruszyla réwniez przed
Sadem zwigzek miedzy ust. 2 i 5 art. 8
rozporzadzenia nr 40/94, by uzasadni¢, ze
znaki towarowe chronione tymi przepisami
majg dzis te sama konotacje. W zaskarzonym
wyroku Sad nie zbadal co do meritum tego

argumentu, uznajac to zadanie za niedopusz-
czalne.

79. OHIM odpowiada, iz zarzut ten jest
oczywiscie bezzasadny. Istotnie we wnie-
sionym przez nig sprzeciwie, skarzaca, zazna-
czajac wlasciwe miejsca w tabeli, oparfa swéj
sprzeciw na dwoéch podstawach — prawdo-
podobienistwie ~ wprowadzenia w  bfad
w stosunku do wczesniejszego znaku towaro-
wego oraz nienaleznych korzysciach wynika-
jacych z charakteru odrézniajacego lub
renomy wczes$niejszego znaku towarowego
lub szkodzie im wyrzadzonej — argumentéw
podniesionych w czasie gdy przedstawiata
dowody na poparcie sprzeciwu. Skarzaca nie
wskazala jednak na ostatnia podstawe sprze-
ciwu, a mianowicie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94. Mimo tego braku w zakresie
dowodéw, Wydziat Sprzeciwéw OHIM prze-
analizowal ten przepis, stwierdzajac, ze
badanie slusznos$ci sprzeciwu w rozumieniu
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie jest
konieczne, jako ze oznaczenia nie sa podobne.
Odwolujac sie od tej decyzji, skarzaca nie
domagala sie zastosowania przez Izbe
Odwotawcza art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94 ani nie wspomniala o tym przepisie
w uzasadnieniu odwotania. Majac na wzgle-
dzie powyzsze oraz okolicznos$¢, ze skarzaca
nigdy nie wskazala wcze$niejszego znaku
towarowego, na ktérego odrdzniajacy
charakter lub renome niekorzystny wplyw
mialo zgloszenie wspdélnotowego znaku towa-
rowego, Izba Odwolawcza uznala, ze doku-
menty przedstawione w ramach postepo-
wania odwolawczego mialy raczej na celu
udowodnienie  powszechnej  znajomosci
niezarejestrowanego znaku towarowego,
przedstawionego jako jedno z dwdch wczes$-
niejszych praw, lub ewentualnie charakter
wysoce odrdzniajacy zarejestrowanego znaku
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towarowego, ale nie jego renome w znaczeniu
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Izba
Odwotawcza nie stwierdzila zatem, ze art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 ma zastoso-
wanie.

80. Jednak zamiast podnosi¢ naruszenie
przez Izbe Odwolawcza art. 74 rozporza-
dzenia nr 40/94 polegajace na rezygnacji
z zastosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94, w skardze przedstawionej nastepnie
przed Sadem skarzaca twierdzita, ze Izba
Odwolawcza naruszyla art. 8 ust. 5 rozporza-
dzenia nr 40/94. Skoro Izba Odwolawcza nie
rozpatrywala sprawy w $wietle art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94, Sad stusznie stwier-
dzil, na podstawie art. 135 § 4 regulaminu, ze
skarzaca nie moze skutecznie domagac¢ sie od
Sadu orzeczenia w przedmiocie zadania
zastosowania tego przepisu.

2. Ocena rzecznika generalnego

81. Tytulem wstepu nalezy stwierdzi¢, ze
skarzaca nie wniosla w sprzeciwie ani w odwo-
faniu o kontrole zgodno$ci z prawem
w $wietle art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94. Istotnie z zaskarzonej decyzji Izby
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Odwotawczej ® oraz z pism stron wymienio-
nych w ramach niniejszego postepowania
odwolawczego, jak réwniez z zaskarzonego
wyroku oraz ze sprawozdania na rozprawe
Sadu wynika, ze zarzut naruszenia art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 zostal po raz
pierwszy postawiony przed Sadem.

82. Nalezy zauwazy¢, jak podkresla to
skarzaca®, ze do$¢ trudno jest rozréznic
znaki towarowe powszechnie znane od tych
cieszacych si¢ renomg. Istotnie istnieje
podobienstwo pomiedzy art. 8 ust. 1 i art. 8
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 a art. 8 ust. 5
tego samego rozporzadzenia. Jednak nie
mozna wnioskowa¢ z odwotania sie do
charakteru slynnego lub powszechnie
znanegow ramach art. 8 ust. 2 lit. ¢) rozpo-
rzadzenia nr 40/94, wskazania réwniez na
art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia, ktéry odnosi
sie do przypadku, w ktérym towary i uslugi
oznaczane dwoma znakami towarowymi,
z ktérych jeden cieszy sie we Wspdlnocie
renomgy, nie sa podobne. Wykladnia, zgodnie
z ktora art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94
bytby jedynie kontynuacjg art. 8 ust. 1 i art. 8
ust. 2 przytoczonego rozporzadzenia oraz ze
nalezy zbadac je razem, chociaz art. 8 ust. 5 nie
zostal podniesiony w postepowaniu przed
OHIM, naruszalaby zakres stosowania art. 8
ust. 5. Istotnie z punktu widzenia wykladni
systematycznej, zaréwno Z systemu
wewnetrznego, jak i systemu zewnetrznego
art. 8 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze
chodzi o kryteria réznorodne, zawarte
w ust. 1, 2 i 5. System zewnetrzny — to
znaczy struktura tekstu — wyraznie $wiadczy
o tym, ze ust. 1, 2 i 5 art. 8 przytaczanego

19 — Decyzja Czwartej Izby Odwolawczej z dnia 14 lipca 2003 r.,
sprawa R 559/2002—4, pkt 7.
20 — Odwolanie, pkt 143.
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rozporzadzenia sa ustepami oddzielnymi.
Zgodnie z systemem wewnetrznym — to
znaczy organizacja zawartosci tekstu — cele
tych poszczegdlnych ustep6éw sa rézne?'.

83. Z tego punktu widzenia skarzaca, nie
kwestionujac zgodnosci z prawem decyzji
Wydzialu  Sprzeciwéw i decyzji Izby
Odwotawczej pod katem art. 8 ust. 5 rozpo-
rzadzenia nr 40/94, nie moze tuszowal
wlasnego uchybienia, odwolujac sie do
podobnych przepiséw.

84. Co wiecej, w ramach sporéw o stwier-
dzenie niewazno$ci decyzji, rozstrzyganych
przez sady wspolnotowe, zgodnos¢ z prawem
zaskarzanego aktu musi by¢ oceniana
w oparciu o stan faktyczny i prawny z dnia,
w ktérym akt zostal wydany®. Dotyczy to
takze postepowarni na podstawie art. 63 rozpo-
rzadzenia nr 40/94. Istotnie, z utrwalonego
orzecznictwa wynika, ze skarga wniesiona na
podstawie tego artykulu ma na celu kontrole
zgodnosci z prawem decyzji izb odwola-
wczych OHIM w rozumieniu art. 63 rozpo-
rzadzenia nr 40/94. W istocie, o ile zgodnie
z art. 63 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 Sad
»,ma wlasciwo$¢ w sprawie stwierdzenia

21 — W przedmiocie poje¢ systemOw wewnetrznego i zewnetrz-
nego zob. P. Heck ,Das Problem der Rechtsgewinnung”,
Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbil-
dung und Interessenjurisprudenz, Berlin, Zurych, 1968,
s. 188-189.

22 — Wyrok Trybunalu z dnia 7 lutego 1979 r. w sprawach
pofaczonych 15/76 i 16/76 Francja przeciwko Komisji, Rec.
s. 321, pkt 7. W powyzszej sprawie Francja kwestionowata
zgodnos$¢ z prawem niektérych decyzji dotyczacych rozli-
czenia rachunkéw przedstawionych przez Francje tytulem
wydatkéw za lata budzetowe 1971 i 1972, finansowanych
przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
(EFOGR), wskazujac na usuniecie stwierdzonych anomalii po
wydaniu decyzji.

niewazno$ci lub zmiany zaskarzanej decyzji,
ustep ten powinien by¢ czytany w $wietle
ustepu poprzedniego, zgodnie z ktérym
skarga moze by¢ wniesiona na podstawie
braku wlasciwosci, naruszenia istotnego
wymogu proceduralnego, naruszenia trak-
tatu, niniejszego rozporzadzenia lub kazdego
przepisu prawnego dotyczacego ich stoso-
wania lub naduzycia wladzy” oraz w $wietle
art. 229 WE i 230 WE. Kontrola zgodnosci
z prawem, dokonywana przez Sad w odnie-
sieniu do decyzji Izby Odwolawczej, winna
by¢ przeprowadzana w odniesieniu do kwestii
prawnych, ktére zostaly podniesione przed
Izba Odwolawcza . Bezsporne jest, ze art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie stanowil
czesci kwestii prawnych podniesionych przed
Izba Odwotawcza.

85. Zatem skarzaca nie mogta domagac sie,
by Sad wydal rozstrzygniecie w kwestii niniej-
szego zarzutu, dotyczacego naruszenia art. 63
rozporzadzenia nr 40/94 oraz regulaminu
Sadu, polegajacego na oddaleniu zadania
stwierdzenia niewaznos$ci spornej decyzji
z powodu braku zastosowania art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94, jako ze zarzut ten
nie zostal podniesiony na etapie postepowania
administracyjnego przed OHIM.

86. Odrzucajac zarzut oparty na art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 jako niedopusz-
czalny, Sad nie naruszyt art. 63 rozporza-

23 — Wyrok Sadu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie T-373/03 Solo
Italia przeciwko OHIM — Nuova Sala (PARMITALIA),
Zb.Orz. s. 11-1881, pkt 25.
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dzenia nr 40/94 oraz art. 135 § 4 regulaminu
Sadu, oddalajac zadanie stwierdzenia niewaz-
no$ci zaskarzonej decyzji z powodu niezas-
tosowania art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94. Zarzut ten jest bezzasadny.

E — W przedmiocie zarzutu pigtego, doty-
czgcego naruszemia art. 63 rozporzgdzenia
nr 40/94 oraz art. 44, 48 i 135 § 4 regulaminu
Sadu z powodu uznania za niedopuszczalne
zgdania przekazania sprawy Izbie Odwotaw-
czej

1. Argumenty stron

87. Skarzaca twierdzi, ze wyrok Sadu narusza
art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 oraz art. 44,
48 i 135 § 4 regulaminu Sadu, poniewaz
stwierdzono w nim niedopuszczalno$¢ zgto-
szonego na rozprawie, tytulem ewentualnym,
zadania przekazania sprawy Izbie Odwotaw-
czej celem umozliwienia skarzacej wykazania
renomy znaku towarowego OBELIX. Na
rozprawie przed Sadem skarzaca stwierdzila,
ze gdyby Sad uwzglednil zadanie gléwne,
w ramach ktérego twierdzila ona, iz Izba
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Odwotawcza naruszyla art. 8 ust. 5 rozporza-
dzenia nr 40/94, lub w razie rozstrzygniecia
zarzutu naruszenia art. 8 ust. 5 rozporza-
dzenia nr 40/94 przez sam Sad, mimo
wszystko powinien on przekazaé sprawe
Izbie Odwolawczej, aby umozliwi¢ skarzacej
wykazanie prawdziwosci jej twierdzen przed
ta izba.

88. Skarzaca twierdzi, po pierwsze, ze zadanie
przekazania sprawy Izbie Odwotawczej celem
umozliwienia skarzacej wykazania prawdzi-
wosci twierdzen majacych za podstawe art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94, nie jest
»nowym” zadaniem, lecz zadaniem ewen-
tualnym w stosunku do zadania gléwnego
opartego na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94. Jako zadanie ewentualne miato ono
z koniecznosci drugorzedne znaczenie
w stosunku do zadania gléwnego i nie stano-
wilo zatem ,nowego” zadania w rozumieniu
zaskarzonego wyroku. Po drugie, wydaje sie,
ze Sad rozumie pojecie ,przedmiotu”, uzyte
w art. 135 § 4 regulaminu Sadu, jako co$, co
ulega zmianie za kazdym razem, gdy do
pierwotnych zadann dodane zostaje nowe
»zadanie”, niezaleznie od jego charakteru
i kontekstu. Przedmiotem sporu przed Izba
Odwotawcza bylo to, czy oznaczenie
MOBILIX moze by¢ zarejestrowane jako
wspélnotowy znak towarowy dla czesci lub
dla wszystkich towaréw, dla ktérych byto
zgloszone, w $wietle zgloszonego przez
skarzaca sprzeciwu opartego na jej znaku
towarowym OBELIX. Skarzaca w zadnym
razie nie zmienila tego przedmiotuy,
a zadanie gléwne stwierdzenia niewaznosci
zaskarzonej decyzji [zby Odwotawczej zawie-
ralo w sobie wszystkie inne zadania z nim
zwigzane.
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89. Skarzaca podkre§la, ze art. 44 regulaminu
Sadu nie zabrania ani w sposéb wyrazny, ani
dorozumiany uzupelnienia zadan giéwnych
zadaniami ewentualnymi juz po zlozeniu
skargi wszczynajacej postepowanie. Réwniez
art. 48 regulaminu Sadu nie zawiera takiego
zakazu.

90. OHIM twierdzi, ze powyzszy zarzut jest
oczywiscie bezzasadny. Ponadto to ewen-
tualne zadanie opiera sie¢ na nowym zarzucie,
zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza naruszyta
art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, nie
orzekajac o zastosowaniu art. 8 ust. 5 rozpo-
rzadzenia nr 40/94, i podniesione zostalo
przez skarzaca dopiero wtedy, gdy stwierdzita
ona, ze podniesiony przez nia zarzut naru-
szenia art. 8 ust. 5 jest niedopuszczalny. Jako
ze powyzsze zadanie ewentualne zostalo
przedstawione dopiero na rozprawie, Sad
prawidlowo uznal je za niedopuszczalne,
powolujac sie na art. 44 i 48 regulaminu.

2. Ocena

91. Jak przypomniano réwniez w pkt 57 i 70,
odwolujacych sie do ewentualnych niepra-

widlowosci proceduralnych, zgodnie
z art. 225 ust. 1 WE oraz art. 58 akapit
pierwszy statutu Trybunalu, odwolanie ogra-
nicza sie do kwestii prawnych. Zgodnie z tym
ostatnim przepisem, jego podstawe moga
stanowi¢: brak wlasciwosci Sadu Pierwszej
Instancji, naruszenie procedury w postepo-
waniu przed Sadem wplywajace niekorzystnie
na interesy wnoszacego odwolanie oraz naru-
szenie prawa wspoélnotowego przez Sad
Pierwszej Instancji*. Tym samym Trybunal
jest wlasciwy do zbadania, czy Sad dopuscit sie
nieprawidlowos$ci proceduralnych wplywaja-
cych niekorzystnie na interesy wnoszacego
odwolanie oraz powinien upewni¢ sie, czy
przestrzegane byly ogdlne zasady prawa
wspolnotowego oraz wymogi proceduralne
dotyczace cigzaru dowodu i postepowania
dowodowego *.

92. Zadania, do ktérych odnosi sie art. 38 § 1
regulaminu Trybunalu oraz art. 44 § 1 lit. d)
regulaminu Sadu stanowig wyraz przedmiotu
skargi® i zawieraja sentencje rozstrzygniecia,
ktére strona skarzaca chciataby uzyska¢ od
sadu wspolnotowego?. W  konsekwencji
stanowia one cze$¢ przedmiotu sporu
i musza w skardze by¢ wyrazone.

24 — Wyrok z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie C-185/95 P
Baustahlgewebe przeciwko Komisji, Rec. s. 1-8417, pkt 18.

25 — Wyrok z dnia 15 lipca 2000 r. w sprawie C-13/99 TEAM
przeciwko Komisji, Rec. s. I-4671, pkt 36.

26 — J. Rideau, F. Picod ,Code des procédures juridictionnelles de
I'Union européenne”, wyd. drugie, Paryz, 2002, s. 592.

27 — K. Lenaerts, D. Arts, 1. Maselis, R. Bray ,Procedural Law of
the European Union”, op.cit., s. 553.
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93. Cho¢ zgodnie z orzecznictwem sadéw
wspolnotowych dopuszczalne sg zadania
wyrazone tytulem ewentualnym (eventua-
liter), na wypadek oddalenia zadan gléwnych
(principaliter) skargi®, sytuacja wydaje sie
inna, jesli zadania zgloszone tytutem ewen-
tualnym zostaly wyrazone juz w toku poste-
powania, a nawet podczas rozprawy. Zadania
takie, cho¢ wyrazone jako zadania ewen-
tualne, sa bowiem zadaniami nowymi, zmie-
niajacymi przedmiot sporu, poniewaz wyra-
zaja one zadanie ztozone po uptywie preklu-
zyjnego terminu na zlozenie skargi, ktére
nalezatoby zbada¢ w przypadku oddalenia
zgdan wyrazonych principaliter.

94. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem
art. 42 § 2 akapit pierwszy regulaminu
Trybunalu umozliwia skarzacemu, tytulem
wyjatku, podniesienie nowych zarzutéw na
poparcie zagdan wyrazonych w pi$mie wszczy-
najacym postepowanie. Natomiast przepis ten
nie przewiduje w zadnym razie mozliwo$ci
zgloszenia przez skarzacego nowych zadan ».
Réwniez odpowiadajacy mu przepis art. 48 § 2
regulaminu Sadu zezwala, w pewnych
okolicznosciach, na przedstawianie w toku
postepowania nowych zarzutéw. Przepisy te
w zadnym przypadku nie mogg by¢ interpre-
towane jako zezwalajace stronom skarzacym
na przedstawianie przed sadem wspdlno-

28 — J. Rideau, F. Picod ,Code des procédures juridictionnelles de
I'Union européenne”, op.cit., s. 592. W kwestii doktryny
odnoszacej si¢ do zadan wyrazonych tytulem ewentualnym,
zob. L. Rosenberg, K.-H. Schwab, P. Gottwald ,Zivilprozess-
recht”, op.cit., s. 649.

29 — Wiyrok z dnia 18 pazdziernika 1979 r. w sprawie 125/78
GEMA przeciwko Komisji, Rec. s. 3173, pkt 26.
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towym nowych zadari i zmienianie w ten
spos6b przedmiotu sporu .

95. Jednakze zmiana brzmienia zadan poczat-
kowych jest dopuszczalna pod warunkiem, ze
stuzy ona jedynie usci$leniu zadan zawartych
w skardze lub jesli pierwotne zadania ulegaja
w ten sposob ograniczeniu®'.

96. Nalezy zatem zbada¢, czy zadania wyra-
zone przez skarzaca tytulem ewentualnym
podczas rozprawy przed Sadem stanowig
zmiane istniejacych zadan, czy — przeciwnie
- 53 one zadaniami nowymi.

97. W ramach zadan podniesionych tytulem
ewentualnym skarzaca zwrécita sie do Sadu,
zasadniczo, o nakazanie OHIM merytorycz-
nego zbadania sprawy, poprzez przekazanie
sprawy Izbie Odwotawczej, tak by skarzaca
miala mozliwo$¢ udowodnienia, ze jej znak
towarowy cieszy si¢ renoma w rozumieniu
art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. W tym
miejscu nalezy zauwazy¢, ze zadania wysu-
niete tytutem ewentualnym nie maja na celu

30 — Wyrok Sadu z dnia 18 wrzesnia 1992 r. w sprawie T-28/90
Asia Motor France i. in. przeciwko Komisji, Rec. s. II-2285,
pkt 43.

31 — Wyroki Sadu: z dnia 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie
T-100/96 Vicente-Nufiez przeciwko Komisji, RecFP s. I-
A-591 i 1I-1779, pkt 51 oraz z dnia 2 czerwca 2005 r.
w sprawie T-177/03 Strohm przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-
A-147 i 11-651, pkt 21.
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sprecyzowania konsekwencji stwierdzenia
niewazno$ci, jak twierdzi skarzaca, lecz
dotycza wydania OHIM wigzgcego nakazu.
Zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia
nr 40/94 OHIM zobowiazany jest do podjecia
niezbednych srodkdw w celu zastosowania sie
do orzeczenia wydanego przez sad wspdlno-
towy. Dlatego tez rola Sadu nie jest wydawanie
nakazéw skierowanych do OHIM. To OHIM
zobowigzany jest do wyciagniecia konsek-
wengji z rozstrzygnie¢ i uzasadnienn wyrokéw
Sadu®2.

98. Nalezy stwierdzi¢, ze w ten sposob
skarzaca przedstawila tytulem ewentualnym
nowe zadania, w ktérych wnosi o wydanie
w stosunku do OHIM wigzgcego nakazu.
A zatem zmierzala ona do zmiany przedmiotu
sporu.

99. Sad mdgt zgodnie z prawem, nie dopusz-
czajac sie naruszenia prawa, odrzuci¢ jako
niedopuszczalne zadania  przedstawione
tytutem ewentualnym na rozprawie, poniewaz
byly to zadania nowe.

32 — Wyroki Sadu: z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99
Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giro-
form), Rec. s. 11-433, pkt 33; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie
T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL),
Rec. s.11-683, pkt 12; z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01
Alejandro przeciwko OHIM - Anheuser-Busch (BUDMEN),
Rec. s. 1I-2251, pkt 22 oraz postanowienie Sadu z dnia
6 wrzesnia 2006 r. w sprawie T-366/04 Hensotherm
przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I1-65, pkt 17.

100. Ten zarzut odwolania nie moze zostac
uwzgledniony.

F — Odnosnie do zarzutu szdstego dotyczg-
cego naruszenia art. 63 rozporzgdzenia
nr 40/94 oraz art. 135 § 4 regulaminu Sqdu
ze wzgledu na odmowe przyjecia pewnych
dokumentow

1. Argumenty stron

101. Skarzaca twierdzi, ze wyrok Sadu
narusza art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 oraz
art. 135 § 4 regulaminu Sadu z uwagi na to, ze
nie dopuszczono w nim dowodu z pewnych
dokumentéw  przedstawionych po raz
pierwszy przed Sadem. Zdaniem skarzacej
regulamin nie zawiera Zadnego ograniczenia
w zakresie przedstawiania dowodéw przed
Sadem.

102. Skarzaca krytykuje przyjeta przez Sad
koncepcje przedmiotu sporu z art. 135 § 4
regulaminu Sadu. Twierdzi ona, ze okolicz-
nosci faktyczne przez nig przedstawione, by
wesprze¢ jej argumentacje, nie stanowily
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czesci ,przedmiotu” sporu, ale byly dowodami
w sprawie. Tylko dlatego, ze Izba Odwolawcza
jako ostatnia instancja postepowania admini-
stracyjnego uznala te dowody za niewystar-
czajace, by dowie$¢ racji skarzacej, ta ostatnia
przedstawita przed Sadem nowe dowody.

103. Zdaniem skarzacej odmowa wziecia
przez Sad pod uwage dowodéw przed nim
przedstawionych jest réwniez niezgodna
z jego rola sadu pierwszej instancji, kontrolu-
jacego zgodno$¢ z prawem decyzji OHIM.

104. OHIM przypomina, Ze rola Sadu jest
kontrola zgodnosci z prawem decyzji Izby
Odwolawczej, a nie sprawdzanie, czy
w momencie orzekania w sprawie skargi na
decyzje 1zby Odwotawczej OHIM, moze on
zgodnie z prawem wyda¢ nowe rozstrzyg-
niecie, majace te sama sentencje co zaska-
rzona decyzja. Co za tym idzie, nie mozna
zarzuca¢ OHIM naruszenia prawa w $wietle
okolicznosci faktycznych, ktére nie zostaly
mu przedstawione. Okolicznosci faktyczne
przedstawione przed Sadem, ktére nie byly
uprzednio przedstawione w postepowaniu
przed OHIM, nalezy pominac.

I-10090

2. Ocena

105. Jak zostalo przypomniane w pkt 57, 70
i 91 odwotlanie ograniczone jest do kwestii
prawnych. Jedynie Sad jest zatem wlasciwy do
ustalania stanu faktycznego i oceny dowodéw.
Ocena tych okolicznoéci  faktycznych
i dowod6éw nie stanowi zatem, z wyjatkiem
przypadkéw czystych bledéw w ustaleniach
faktycznych, kwestii prawnej podlegajacej
kontroli Trybunalu w ramach odwolania.

106. Nalezy takze przypomniel, ze w przy-
padku odwotania Trybunat nie jest wlasciwy
do ustalania okoliczno$ci faktycznych ani tez
zasadniczo do badania dowodéw, ktére Sad
dopuscit na poparcie tych okolicznosci. Jezeli
bowiem dowody te uzyskano w prawidlowy
sposéb przy poszanowaniu ogélnych zasad
prawa i wymogé6w proceduralnych dotycza-
cych ciezaru dowodu i postepowania dowo-
dowego, wytacznie do Sadu nalezy ocena, jaka
wage nalezy przywiazywa¢ do przedstawio-
nych dowodéw. Ocena ta nie stanowi zatem
kwestii prawnej podlegajacej kontroli Trybu-
nalu, z wyjatkiem przypadkéw przeinaczen
$rodkéw  dowodowych  przedstawionych
przed Sadem *.

33 — Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-403/04 P
i C-405/04 P Sumitomo Metal Industries i Nippon Steel
przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. 1-729, pkt 38.
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107. Chociaz skarzaca odnosi sie do kwestii,
czy regulamin Sadu zostal naruszony z uwagi
na niedopuszczenie dowodu z pieciu doku-
mentéw, w rzeczywisto$ci chodzi o zarzut
oparty na przeinaczeniu dowodéw.

108. Niemniej jednak w niniejszej sprawie nie
mialo miejsca przeinaczanie dowodéw ani
naruszenie regulaminu Sadu.

109. Nawet przy zalozeniu, ze pie¢ przedsta-
wionych przez skarzaca przed Sadem doku-
mentéw nadaje si¢ do wykazania powszechnej
znajomosci oznaczenia OBELIX, dokumenty
te nie zostaly przedstawione OHIM przed
wydaniem zaskarzonej decyzji i nie byly
przedmiotem dyskusji w stosownym czasie,
to jest przed wydaniem tej decyzji. W ramach
sporéw o stwierdzenie niewaznosci decyzji
zaskarzonej przed sadem wspdlnotowym,
zgodnos¢ z prawem zaskarzonego aktu praw-
nego nalezy ocenia¢ w $wietle okoliczno$ci
faktycznych i prawnych dostepnych w dniu
wydania tego aktu *.

110. Sad, odnoszac sie w pkt 16 swojego
wyroku do art. 135 § 4 regulaminu Sadu,
chcial podkresli¢ charakter sporéw o stwier-
dzenie niewaznosci. Bezsporne jest, ze wska-

34 — Wyzej wymieniony w przypisie 22 wyrok w sprawie Francja
przeciwko Komisji, pkt 7.

zanych pie¢ dokumentéw nie zostalo przed-
stawionych przed OHIM. By mogly by¢ wziete
pod uwage, powinny zosta¢ przedstawione
podczas postepowania administracyjnego
przed OHIM.

111. Zarzut szdsty jest zatem bezzasadny.

112. Odwotanie nalezy w calosci oddalic.

VI — Koszty

113. Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu,
majgcego zastosowanie do postepowania
odwolawczego na podstawie art. 118 regula-
minu, kosztami zostaje obcigzona strona
przegrywajaca sprawe. W zwigzku z powyz-
szym w przypadku oddalenia, zgodnie z moja
propozycja, wszystkich zarzutéw przedsta-
wionych przez wnoszaca odwolanie, nalezy
obciazy¢ ja kosztami postepowania odwotaw-
czego.
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VII — Whnioski

114. Majac na uwadze powyzsze, proponuje, aby Trybunal:

1) oddalit odwolanie i

2) obciazyt Editions Albert René SARL kosztami postepowania.
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