LES EDITIONS ALBERT RENE PRZECIWKO OHIM
WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)
z dnia 18 grudnia 2008 r.*

W sprawie C-16/06 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunalu Sprawiedliwosci,
wniesione w dniu 12 stycznia 2006 r.,

Les Editions Albert René Sarl, z siedziba w Paryzu (Francja), reprezentowana przez
J. Pagenberga, Rechtsanwalt,

wnoszaca odwolanie,

w ktérej druga strong postepowania jest:

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez G. Schneidera, dzialajagcego w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Orange A/S, z siedziba w Kopenhadze (Dania), reprezentowana przez adwokata
J. Ballinga,

interwenient w pierwszej instancji,

* Jezyk postepowania: angielski.
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TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilesic¢ i E. Levits
(sprawozdawca), sedziowie,

rzecznik generalny: V. Trstenjak,
sekretarz: . Swedenborg, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 25 pazdzier-
nika 2007 r.,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 29 listopada
2007 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

W swoim odwotaniu spétka Les Editions Albert René Sarl (zwana dalej ,wnoszaca
odwolanie”) zwraca sie o uchylenie wyroku Sadu Pierwszej Instancji Wspdlnot
Europejskich z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie T-336/03 Les Editions Albert
René przeciwko OHIM — Orange (MOBILIX), Zb.Orz. s. 1I-4667 (zwanego dalej
»zaskarzonym wyrokiem”), w ktérym Sad oddalit skarge wnoszacej odwotanie majaca
na celu stwierdzenie niewaznosci decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
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z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie R 0559/2002-4 (zwana dalej ,sporna decyzja”)
w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu wniesionego przez wnoszaca odwolanie,
bedaca wlascicielem wcze$niejszego znaku towarowego OBELIX, wobec rejestracji
oznaczenia sfownego ,MOBILIX” jako wspdlnotowego znaku towarowego.

Ramy prawne

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zmienione rozporzadzeniem
Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U. L 349, s. 83) (zwane dalej
srozporzadzeniem nr 40/94”) stanowi w swoim art. 8, zatytutlowanym ,Wzgledne
podstawy odmowy rejestracji”:

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

b) z powodu identycznosci lub podobieristwa do wcze$niejszego znaku towarowego,
identycznosci lub podobienstwa towaréw lub uslug istnieje prawdopodobienstwo
wprowadzenia w bfad opinii publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na ktérym
wczesniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieristwo wprowadzenia
w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia z wcze$niejszym
znakiem towarowym.
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2. Do celéw ust. 1 »wczesniejsze znaki towarowe« oznaczaja:

a) znaki towarowe nastepujacych rodzajéw, w odniesieniu do ktérych data ztozenia
wniosku o rejestracje jest wczesniejsza od daty wniosku o rejestracje wspdlnoto-
wego znaku towarowego, biorac pod uwage, w odpowiednim przypadku, prawo
pierwszenstwa w odniesieniu do tych znakéw towarowych:

i) wspdlnotowe znaki towarowe;

c) znaki towarowe, ktére w dniu dokonania zgloszenia wspdlnotowego znaku
towarowego lub odpowiednio w dniu zastrzezenia pierwszenstwa dla zgloszenia
wspoélnotowego znaku towarowego, sa powszechnie znane w panstwie cztonkow-
skim w znaczeniu, w jakim wyrazenie »powszechnie znane« jest uzywane w art. 6a
konwencji paryskiej.

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego
w rozumieniu ust. 2 zgloszonego znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli jest on
identyczny lub podobny do wcze$niejszego znaku i jest zarejestrowany dla towaréw lub
ustug, ktére nie sa podobne do tych, dla ktérych wezesniejszy znak jest zarejestrowany,
jezeli w przypadku wczesniejszego wspdlnotowego znaku towarowego, cieszy sie on
renomg we Wspdlnocie i w przypadku wczesniejszego krajowego znaku towarowego,
cieszy si¢ on renoma w danym panstwie czlonkowskim, i jezeli uzywanie bez
uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiloby nienalezyte korzysci

I- 10096



LES EDITIONS ALBERT RENE PRZECIWKO OHIM

z tego powodu lub byltoby szkodliwe dla odrézniajacego charakteru lub renomy takiego
znaku [prowadzitoby do czerpania nienaleznych korzysci z charakteru odrézniajacego
lub renomy wcze$niejszego znaku towarowego lub tez dziatatoby na ich szkode]”.

Zgodnie z art. 63 tego rozporzadzenia, zatytulowanym ,Skargi do Trybunalu
Sprawiedliwos$ci”:

»1. Na decyzje izb odwolawczych w sprawie odwotarn moga by¢ wnoszone skargi do
Trybunalu Sprawiedliwosci.

2. Skarga moze by¢ wniesiona na podstawie braku wlasciwosci, naruszenia istotnego
wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporzadzenia lub kazdego
przepisu prawnego dotyczacego ich stosowania lub naduzycia wladzy.

3. Trybunal Sprawiedliwosci ma wtasciwo$¢ w sprawie stwierdzenia niewaznosci lub
zmiany zaskarzanej decyzji.

4. Skarge moze wnie$¢ kazda strona uczestniczaca w postepowaniu przed izba
odwotawczy, dla ktérej decyzja ma niekorzystny skutek.
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Artykul 74 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Badanie przez Urzad stanu
faktycznego z urzedu”, brzmi nastepujaco:

»1. W trakcie postepowania [OHIM] bada stan faktyczny z urzedu; jednakze
w postepowaniu odnoszacym si¢ do wzglednych podstaw odmowy rejestracji Urzad
ogranicza si¢ w tym badaniu do stanu faktycznego, dowoddéw i argumentéw
przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zado$¢uczynienia.

2. [OHIM] moze nie wzia¢ pod uwage stanu faktycznego lub dowodéw, ktérych
zainteresowane strony nie przedstawily w odpowiednim terminie”.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 tego rozporzadzenia, zatytulowanym ,Postepowanie
dowodowe”:

»W kazdym postepowaniu przed [OHIM] $rodki udostepniania i pozyskiwania
dowodéw obejmuja:

b) Zadanie przedstawienia informacji;
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c) przedstawienie dokumentéw i materiatu dowodowego;

Zgodnie z art. 135 § 4 regulaminu Sadu pisma stron nie mogg zmienia¢ przedmiotu
sporu przed izba odwolawczg.

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 7 listopada 1997 r. Orange A/S (zwana dalej ,Orange”) na podstawie
rozporzadzenia nr 40/94 wniosta do OHIM o rejestracje oznaczenia stownego
»MOBILIX” jako wspdlnotowego znaku towarowego.

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o te rejestracje, naleza do klas 9, 16, 35, 37, 38
i 42 Porozumienia nicejskiego dotyczacego klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw
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rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadaja, dla kazdej
z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— ,aparaty, urzadzenia i instalacje telekomunikacyjne, z uwzglednieniem telefonii,
telefonow i telefonéw komorkowych, wlaczajac w to anteny i teleskopy parabo-
liczne, akumulatory i baterie, transformatory i konwektory, kodowarki i dekodery,
karty zakodowane i stuzace odkodowywaniu, karty telefoniczne, aparaty i urza-
dzenia do sygnalizacji i szkolenia, elektroniczne ksiazki telefoniczne, czesci
i akcesoria (nieujete w innych klasach) do wszystkich ww. towaréw”, nalezace do
klasy 9;

— ,karty telefoniczne”, nalezace do klasy 16;

— ,ustugi poczty glosowej (dla klientéw czasowo nieobecnych), doradztwo i wspie-
ranie w zakresie zarzadzania i organizacji, doradztwo i pomoc w zakresie
wspierania zadan handlowych”, nalezace do klasy 35;

— ,instalacja i naprawa telefon6w, budowa, naprawa, montaz”, nalezace do klasy 37;

— ,telekomunikacja, wlaczajac w to informacje w zakresie telekomunikacji,
komunikaty za posrednictwem telefonu lub telegrafu, komunikaty pojawiajace
sie na ekranie komputera i telefonu komdérkowego, nadawanie faksowe, transmisje
radiowe i telewizyjne, wlaczajac w to telewizje kablowa i internet, przekazywanie
wiadomosci, wynajem aparatéw do przekazywania wiadomosci, wynajem aparatéw
telekomunikacyjnych, wlaczajac w to aparaty telefoniczne”, nalezace do klasy 38;
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— ,badania naukowe i przemystowe, inZzynieria, wlaczajac w to projektowanie
infrastruktury i instalacji telekomunikacyjnych, w szczegélnosci dla telefonii,
oraz programowanie komputeréw, projektowanie, utrzymanie i uaktualnianie
oprogramowania komputerowego, wynajem komputeréw i programéw kompute-
rowych”, nalezace do klasy 42.

Omawiane zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego stalo sie przedmiotem
sprzeciwu wniesionego przez wnoszaca odwolanie, w ktérym wskazano na nastepujace
wczeséniejsze prawa dotyczace okreslenia ,OBELIX™:

— weczeéniejszy zarejestrowany znak towarowy, chroniony rejestracja wspélnotowego
znaku towarowego nr 16 154 z dnia 1 kwietnia 1996 r. dla nastepujacych towaréw
i ustug:

— ,aparaty i urzadzenia elektrotechniczne, elektroniczne, fotograficzne, kinema-
tograficzne, optyczne i szkoleniowe (z wylaczeniem aparatéw projekcyjnych)
ujete w klasie 9, gry elektroniczne, moduly programowe, programy kompute-
rowe zarejestrowane na no$nikach danych, w szczegdlnosci gry wideo”, nalezace
do klasy 9;

— ,papier, karton; towary z tych tworzyw, produkty drukarskie (ujete w klasie 16),
gazety i czasopisma, ksiazki; artykuly introligatorskie (nici, pl6tna i tkaniny
introligatorskie); fotografie; papeteria, naklejki samoprzylepne (do papeterii
i produktéw drukarskich); materialy dla artystéw (materialy do rysowania,
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 urzadzenia); materialy
z tworzywa sztucznego do pakowania nieujete w innych klasach; karty do gry;
litery drukarskie; klisze”, nalezace do klasy 16;
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— ,gry, zabawki; artykuly gimnastyczne i sportowe (ujete w klasie 28); dekoracje
choinkowe”, nalezace do klasy 28;

— ,marketing i reklama”, nalezace do klasy 35;

— ,projekcje filmowe, produkcja filmowa, wypozyczanie filméw; publikacja
ksiazek i czasopism; edukacja i rozrywka; organizacja targéw i wystaw;
organizacja imprez, prowadzenie parku rozrywki, produkcja spektakli muzycz-
nych i konferencji na Zywo; wystawianie imitacji architektonicznych oraz
spektakli o charakterze historyczno-kulturalnym i folklorystycznym”, nalezace
do klasy 41;

— ,zakwaterowanie i gastronomia; fotografie; tlumaczenia; zarzad prawami
autorskimi i ich wykonywanie; eksploatacja wlasnosci intelektualnej”, nalezace
do klasy 42.

— weczeéniejszy znak towarowy, powszechnie znany we wszystkich panstwach
czlonkowskich w odniesieniu do wszystkich towardw i ustug nalezacych do klas
9, 16, 28, 35, 41 i 42.
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Postepowanie przed OHIM zostalo podsumowane w nastepujacy sposéb przez Sad
w pkt 6-8 zaskarzonego wyroku:

»,6 Na poparcie sprzeciwu [wnoszaca odwotanie] podniosta istnienie prawdopodo-
biefistwa wprowadzenia w btad w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94.

7 Decyzja z dnia 30 maja 2002 r. Wydzial Sprzeciwéw oddalil sprzeciw i zezwolil na
dalsze postepowanie w sprawie rejestracji wspolnotowego znaku towarowego. Po
dokonaniu ustalenia, ze nie zostalo niezbicie wykazane, jakoby wcze$niejszy znak
towarowy byl powszechnie znany, Wydzial Sprzeciwéw stwierdzil, ze znaki
towarowe rozpatrywane jako calo$¢ nie sa podobne. Istnieje pewne podobieristwo
brzmieniowe, ale jest ono kompensowane z uwagi na aspekt wizualny znakéw,
a doktfadniej przez bardzo odmienne pojecia, ktére przywotuja telefony komérkowe
w przypadku MOBILIX i obeliski w przypadku OBELIX. Ponadto wcze$niejsza
rejestracja jest raczej kojarzona ze slynnym komiksem, co na plaszczyznie
koncepcyjnej w jeszcze wiekszym stopniu odréznia ja od zgloszonego znaku
towarowego.

8 W nastepstwie odwotania wniesionego przez [wnoszaca odwotanie] [...] Czwarta
Izba Odwotawcza wydala [zaskarzong decyzje]. Uchylita ona w czesci decyzje
Wydziatu Sprzeciwéw. Izba Odwotawcza uscislifa przede wszystkim, ze sprzeciw
nalezalo uznaé za oparty wylacznie na prawdopodobienstwie wprowadzenia w blad.
Nastepnie wskazala ona, ze pomiedzy znakami towarowymi mozna dostrzec pewne
podobienistwo. W odniesieniu do poréwnania towardw i ustug Izba uznata, ze ujete
w klasie 9 »aparaty i urzadzenia do sygnalizacji i szkolenia« zawarte w zgloszeniu
wspolnotowego znaku towarowego i »aparaty i urzadzenia optyczne i szkoleniowe«
objete wczeéniejsza rejestracja sa podobne. Do takiego samego wniosku doszta ona
réwniez w przypadku uslug nalezacych do klasy 35, zatytutowanych »doradztwo
i wspieranie w zakresie zarzadzania 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 biorgc pod uwage stopient podobienistwa, po pierwsze, omawianych
oznaczen i po drugie, specyficznych towardéw i ustug, w odczuciu zainteresowanego
kregu odbiorcéw istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad. Odrzucita
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ona zatem zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego dla [tych] towaréw i ustug,
a dopuscita to zgloszenie dla pozostalych towardw i ustug”.

Skarga wniesiona do Sadu i zaskarzony wyrok

Skarga z dnia 1 pazdziernika 2003 r. wnoszaca odwolanie wniosta do Sadu Pierwszej
Instancji o stwierdzenie niewaznosci spornej decyzji, przedstawiajac trzy zarzuty,
wynikajace po pierwsze, z naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94, po drugie, z naruszenia art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia i po trzecie,
z naruszenia art. 74 tego rozporzadzenia.

Podczas rozprawy wnoszaca odwolanie wniosta positkowo o przekazanie sprawy
Czwartej Izbie Odwotawczej OHIM, tak aby mogla dowies¢ renomy swojego znaku
towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

W pkt 15 i 16 swojego wyroku Sad sprawdzit najpierw dopuszczalno$¢ w charakterze
dowodéw pieciu dokumentéw zalaczonych do skargi celem wykazania powszechnej
znajomosci oznaczenia stownego OBELIX. Stwierdziwszy, ze dokumenty te nie zostaly
przedstawione w ramach postepowania przed OHIM, Sad orzekl, ze sa one
niedopuszczalne, poniewaz dopuszczenie ich jako dowoddw byloby sprzeczne
z art. 135 § 4 regulaminu Sadu.

Nastepnie, powolujac sie na art. 63 i 74 rozporzadzenia nr 40/94, a takze na art. 135
swego regulaminu, Sad uznal za niedopuszczalny zarzut oparty na naruszeniu art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.
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Sad podkreslit w szczeg6lnosci w pkt 20 zaskarzonego wyroku, ze wnoszaca odwotanie
w zadnym momencie nie wniosta o ewentualne zastosowanie art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 przez Izbe Odwolawcza, dlatego w konsekwencji nie
zbadala ona takiej mozliwo$ci. Sad stwierdzil, ze gdyby wnoszaca odwotanie wskazata
w sprzeciwie wobec zgloszonego znaku towarowego i przed ta izba odwotawcza
renome swego wczesniejszego znaku towarowego, to miatoby to miejsce wylacznie
w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia, a mianowicie
w celu potwierdzenia istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w odczuciu
wlasciwego kregu odbiorcéw.

Wreszcie na mocy art. 44 § 1 swego regulaminu Sad uznat za niedopuszczalne zadanie
przedstawione podczas rozprawy.

Co do istoty sprawy Sad przeprowadzil w pkt 32—36 zaskarzonego wyroku badanie
zasadno$ci zarzutu dotyczacego naruszenia art. 74 rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie
z ktérym wobec braku sprzeciwu ze strony Orange, Izba Odwolawcza powinna byla
wyjé¢ z zalozenia, ze znak towarowy OBELIX cieszy sie renoma.

Sad orzekt w pkt 34 zaskarzonego wyroku, ze art. 74 rozporzadzenia nr 40/94 nie moze
by¢ interpretowany w ten sposob, ze OHIM jest zobowiazany przyja¢ za ustalone
podniesione przez strone kwestie, ktére nie zostaly podwazone przez druga strone
postepowania.

Nastepnie Sad uznat w pkt 35 zaskarzonego wyroku, Ze w niniejszej sprawie zaréwno
Wydzial Sprzeciwéw, jak i Izba Odwolawcza stwierdzili, ze wnoszaca odwotanie nie
poparla w niezbity sposéb faktami lub dowodami oceny prawnej, na ktéra sie
powolywala i zgodnie z ktéra niezarejestrowane oznaczenie byto powszechnie znane,
a zarejestrowane oznaczenie mialo charakter wysoce odrézniajacy. Dlatego tez w pkt 36
zaskarzonego wyroku Sad uznal ten zarzut za bezzasadny.
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W pkt 53—88 zaskarzonego wyroku Sad zbadat zarzut wnoszacej odwolanie oparty na
naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94.

W odniesieniu do podobienistwa pomiedzy rozpatrywanymi towarami i ustugami Sad
odrzucil argument wnoszacej odwotanie, zgodnie z ktérym oznaczone wspdlnotowym
znakiem towarowym towary nalezace do klas 9 i 16 zawieraja wszystkie podstawowe
cze$ci skladowe towaréw oznaczonych wczes$niejszym znakiem towarowym, stwier-
dzajac w pkt 61 zaskarzonego wyroku, iz sam fakt, ze dany towar moze by¢
wykorzystany jako cze$é¢, wyposazenie lub element sktadowy innego towaru, nie jest
sam w sobie wystarczajacy, aby dowie$¢, iz produkty koricowe, scalajace te czesci
skladowe, sa podobne, poniewaz w szczeg6lnosci ich przeznaczenie i zainteresowany
krag odbiorcéw moga sie catkowicie rézni¢. Nastepnie Sad wskazal w pkt 63
zaskarzonego wyroku, ze szerokie sformulowanie wykazu towaréw i ustug objetych
wczeséniejsza rejestracja nie moze zosta¢ wykorzystane przez wnoszacg odwotanie jako
argument pozwalajacy na stwierdzenie bardzo silnego podobienistwa z towarami
ujetymi w zgloszeniu ani a fortiori identycznosci z nimi.

W pkt 6670 zaskarzonego wyroku Sad odrzucil takze argumenty wnoszacej odwotanie
majace na celu wykazanie, ze uslugi objete zgtoszeniem znaku wspélnotowego nalezace
do klas 35, 37, 38 i 42 sa podobne do tych chronionych przez wczesniejszy znak
towarowy, stwierdzajac jednoczesnie, ze istnieje jeden wyjatek. W istocie zdaniem Sgdu
»Z uwagi na ich uzupelniajacy charakter wystepuje podobienstwo pomiedzy ustugami
»wynajmu komputeréw i programéw komputerowych« zawartymi w zgloszeniu
wspdlnotowego znaku towarowego (klasa 42) a »komputerami« i »programami
komputerowymi zarejestrowanymi na nosnikach danych« [wnoszacej odwolanie]
(klasa 9)”.

W odniesieniu do poréwnania omawianych oznaczen w pkt 75 i 76 zaskarzonego
wyroku Sad uznal w szczegélnosci, ze pomimo wspélnej dla dwdch oznaczen
kombinacji liter ,,OB” i konicowki ,,-LIX”, wykazuja one pewna liczbe istotnych réznic
wizualnych, takich jak dotyczace kolejnych liter ,OB”, poczatku stéw oraz ich dtugosci.
Przypomniawszy, Ze z reguly uwaga konsumenta skierowana jest przede wszystkim na
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poczatek stowa, Sad uznal, ze ,omawiane oznaczenia nie sa wizualnie podobne lub tez
ze wykazuja najwyzej niewielkie podobienistwo wizualne”.

Przeprowadziwszy poréwnanie fonetyczne tych oznaczen, Sad stwierdzit w pkt 77178
zaskarzonego wyroku, ze wykazuja one w tym wzgledzie pewne podobienstwo.

W odniesieniu do poréwnania na plaszczyZnie koncepcyjnej Sad stwierdzit w pkt 79
zaskarzonego wyroku, ze cho¢ okreslenie ,OBELIX” zostalo zarejestrowane jako
stowny znak towarowy, bedzie bez trudu identyfikowane przez przecietnych odbiorcéw
z popularna postacia z komiksu, co sprawia, ze jest bardzo malo prawdopodobne, by od
strony koncepcyjnej odbiorcy mogli w jakikolwiek sposéb pomyli¢ to okreslenie z mniej
lub bardziej podobnymi wyrazami.

W pkt 80 i 81 zaskarzonego wyroku Sad uznal, Ze oznaczenie stowne OBELIX posiada
z perspektywy wlasciwego kregu odbiorcéw jasne i okreslone znaczenie, tak ze odbiorcy
ci sa w stanie uchwyci¢ je w sposéb natychmiastowy, a réznice koncepcyjne dzielace
sporne oznaczenia stanowia w tym przypadku przeciwwage dla podobienstw
wizualnych i fonetycznych, a takze ewentualnych podobienstw wizualnych tych
oznaczen.

W kwestii prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad Sad w pkt 82 zaskarzonego
wyroku stwierdzil, ze ,réznice pomiedzy omawianymi oznaczeniami sa wystarczajace,
aby wykluczy¢ istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad w odczuciu
docelowego kregu odbiorcéw, gdyz istnienie takiego prawdopodobienstwa zaklada-
toby, ze stopien podobienistwa omawianych znakéw towarowych i stopiert podobien-
stwa towardw lub ustug oznaczonych tymi znakami sg tacznie wystarczajaco wysokie”.
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W konsekwencji Sad w pkt 83 i 84 zaskarzonego wyroku stwierdzil, ze dokonana przez
Izbe Odwolawcza ocena charakteru odrézniajacego wczesniejszego znaku towaro-
wego, jak rowniez twierdzenia wnoszacej odwotanie dotyczace renomy tego znaku, nie
maja w niniejszym przypadku zadnego znaczenia dla stosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Wreszcie w pkt 85 zaskarzonego wyroku, stwierdzajac, ze wnoszaca odwolanie nie
moze powolywac sie na jakiekolwiek wylaczne prawo do stosowania sufiksu ,-ix”, Sad
odrzucil jej argument, zgodnie z ktérym z uwagi na ten sufiks jest calkowicie
zrozumiale, ze pojecie ,MOBILIX” wpisuje si¢ dyskretnie w rodzine znakéw
towarowych skladajacych sie z postaci serii ,Asterix” i jest ono rozumiane jako
pochodna pojecia ,OBELIX”.

Stwierdziwszy zatem, ze jedna z bezwzglednych przestanek stosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 nie zostala spelniona, i co za tym idzie, w przypadku znaku
towarowego, o ktdrego rejestracje wniesiono, i wczeéniejszego znaku towarowego nie
wystepuje prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad, Sad oddalil skarge wniesiona
przez wnoszaca odwolanie.

W przedmiocie odwolania

W swoim odwotaniu, na poparcie ktérego przedstawionych zostalo sze§¢ zarzutdw,
wnoszaca odwolanie wnosi do Trybunalu o uchylenie zaskarzonego wyroku,
stwierdzenie niewazno$ci spornej decyzji i odmowe rejestracji nr 671 396 oznaczenia
stownego ,MOBILIX” w odniesieniu do wszystkich towaréw i ustug objetych
zgloszeniem oraz obciazenie OHIM kosztami postepowania przed Sadem i Trybu-
nalem. Posilkowo wnoszaca odwotanie wnosi do Sadu o uchylenie zaskarzonego
wyroku i odestanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sad.
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OHIM zada oddalenia odwotania i obciazenia wnoszacej odwolanie kosztami
postepowania.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 63 rozporzgdzenia
nr 40/94 i zasad wspélnotowego prawa administracyjnego i proceduralnego (reformatio
in peius)

Argumentacja stron

W zarzucie pierwszym wnoszaca odwotlanie zarzuca Sadowi, ze naruszyl on art. 63
rozporzadzenia nr 40/94, jak réwniez z naruszeniem zasad wspélnotowego prawa
administracyjnego i proceduralnego dokonal reformatio in peius, stwierdzajac,
sprzecznie z ustaleniem zawartym w spornej decyzji i na niekorzy$¢ wnoszacej
odwolanie, ze omawiane oznaczenia nie sa podobne, podczas gdy kwestia ich
podobienistwa nie byla przedmiotem sporu przed tym Sadem i w zwiazku z tym
wykraczala poza jego wlasciwosc.

Zgodnie z art. 63 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 wnoszaca odwotanie zaskarzyta sporna
decyzje jedynie w zakresie, w jakim decyzja ta nie uwzglednila jej zadan,
i zakwestionowata jedynie odmowe zbadania sprzeciwu w $wietle art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94 przez Izbe Odwotawcza, odmowe uwzglednienia charakteru
odrézniajacego i renomy znaku towarowego OBELIX, a takze stanowisko w sprawie
braku podobiernistwa pomiedzy towarami i ustugami oznaczonymi spornymi znakami.

Natomiast ocena Izby Odwotawczej dotyczaca podobienistwa omawianych oznaczen
nie zostala zakwestionowana przed Sadem ani przez wnoszaca odwolanie, ani przez
Orange, druga strone postepowania przed Izba Odwotawcza. Co sie tyczy OHIM,
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podobnie jak nie nalezy do niego systematyczna obrona spornej decyzji, nie ma on
uprawnienl do zmiany przedmiotu sporu przed Sadem na niekorzy$¢ strony wnoszacej
skarge.

Zdaniem OHIM z tego wzgledu, ze wnoszaca odwotanie zakwestionowata stanowisko
Izby Odwotawczej dotyczace prawdopodobienistwa wprowadzenia w blad i ze
podobienstwo omawianych oznaczenn stanowi element tych wnioskéw, w sposéb
konieczny Sad musial, w celu dokonania kontroli zgodno$ci z prawem ustalen Izby
Odwolawczej w $wietle art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, zbadac¢ ocene
przeprowadzong przez Izbe Odwolawcza w trakcie poréwnania tych oznaczen.
W konsekwencji Sad jest wlasciwy do przeprowadzenia oceny podobienistwa oznaczen.

W odniesieniu do naruszenia zasady zakazu reformatio in peius OHIM podnosi, ze
zwazywszy, iz Sad nie zmienil spornej decyzji, w ktdrej Izba Odwolawcza czesciowo
uwzglednita sprzeciw, wnoszaca odwolanie nie znalazta sie w sytuacji mniej korzystnej
od tej, w ktorej si¢ znajdowala przed wniesieniem skargi do Sadu.

Ocena Trybunalu

Na podstawie art. 63 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 do Sadu nalezy zbadanie zgodnosci
z prawem decyzji izb odwolawczych OHIM poprzez przeprowadzenie kontroli
zastosowania przez nie prawa wspdlnotowego, zwlaszcza w $wietle okolicznosci
faktycznych, jakie zostaly im przedstawione (zob. podobnie wyrok z dnia 4 pazdziernika
2007 r. w sprawie C-311/05 P Naipes Heraclio Fourier przeciwko OHIM, pkt 38
i przytoczone tam orzecznictwo).

Podobnie w ramach art. 63 rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z jego wykladnia
dokonana przez Trybunal, Sad moze podjaé¢ sie przeprowadzenia pelnej kontroli
zgodnosci z prawem decyzji izby odwolawczej OHIM, w razie potrzeby poprzez
zbadanie, czy dokonata ona wlasciwej kwalifikacji prawnej okoliczno$ci faktycznych
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sporu (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Naipes Heraclio Fournier przeciwko
OHIM, pkt 39) lub czy ocena okolicznosci faktycznych przedstawionych izbie
odwotawczej nie byta dotknieta bfedami.

Nalezy wskaza¢, ze przed Sadem wnoszaca odwotlanie podniosta naruszenie przez
Czwarta Izbe Odwolawcza OHIM art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94.

W ramach tego zarzutu wnoszaca odwolanie podniosla po pierwsze kwestie
podobienstwa omawianych oznaczen. W szczegdlnosci, co takze wynika z pkt 8 i 47—
49 zaskarzonego wyroku, podczas gdy Izba Odwotawcza stwierdzita pewne podobien-
stwo tych oznaczen, wnoszaca odwolanie utrzymywata, Ze s3 one w rzeczywistosci
bardzo podobne i dazyla do uzyskania stwierdzenia wiekszego poziomu podobienstwa
niz ten stwierdzony przez Izbe Odwolawcza.

W ten sposéb, co podnosi takze rzecznik generalny w pkt 41 swojej opinii, wnoszaca
odwotanie sama podniosta kwesti¢ dotyczaca podobienstwa omawianych oznaczen
w ramach przedmiotu sporu przed Sadem.

Po drugie, wnoszaca odwotanie stwierdzila takze, w odniesieniu do prawdopodobien-
stwa wprowadzenia w blad, Ze jezeli nalezaloby uwzgledni¢ wspélzalezno$¢ pomiedzy
podobienstwem towardw, podobieristwem oznaczen i charakterem odrézniajacym
wcze$niejszego znaku towarowego, to réznice pomiedzy znakami towarowymi
w sektorze identycznych towaréw i uslug oraz w duzym stopniu podobnych towaréw
i ustug nie sa wystarczajace, aby z uwagi na powszechna znajomo$¢ wczesniejszego
znaku wykluczy¢ w szczegdlnosci pomylki dzwiekowe.
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W tym wzgledzie nalezy bowiem wskaza¢, ze do celéw stosowania art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 prawdopodobieristwo wprowadzenia w blad zaklada
jednoczesne istnienie identycznos$ci lub podobienistwa pomiedzy znakiem towarowym,
o ktérego rejestracje wniesiono, a wczeéniejszym znakiem, a takze identycznosci lub
podobienistwa pomiedzy towarami i uslugami, dla ktérych dokonuje sie zgloszenia,
a tymi, dla ktérych zarejestrowany zostal wczesniejszy znak towarowy. Wystepuje tu
kumulacja przestanek [zob. wyroki: z dnia 12 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-106/03 P
Vedial przeciwko OHIM, Zb.Orz., s. I-9573, pkt 51; a takze z dnia 13 wrze$nia 2007 r.
w sprawie C-234/06 P Ponte Finanziaria przeciwko OHIM i F.M.G. Textile (dawniej
Marine Enterprise Projects), Zb.Orz., s. I-7333, pkt 48].

Istnienie prawdopodobieristwa wprowadzenia w btad nalezy oceniaé calo$ciowo, przy
uwzglednieniu wszystkich istotnych czynnikéw wystepujacych w danym przypadku
(wyrok z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie C-171/06 P T.I.M.E. ART przeciwko OHIM,
pkt 33).

Owa calo$ciowa ocena prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad zaklada pewna
wspolzalezno$¢ branych pod uwage czynnikéw, w szczegdlnosci miedzy podobien-
stwem znakéw towarowych a podobienstwem oznaczonych towaréw lub uslug.
W zwigzku z tym niski stopient podobienstwa oznaczonych towaréw lub ustug moze by¢
kompensowany wysokim stopniem podobienistwa znakéw towarowych i odwrotnie
[zob. ww. wyrok w sprawie T.LML.E. ART przeciwko OHIM, pkt 35, i w odniesieniu do
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw panstw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towaro-
wych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1) wyroki: z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97
Canon, Rec. s. I-5507, pkt 17; a takze z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 19].

W zwigzku z tym, ze wnoszaca odwotlanie zakwestionowata dokonana przez Izbe
Odwolawcza ocene w zakresie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad na
podstawie zasady wspélzaleznos$ci pomiedzy branymi pod uwage czynnikami,
a w szczegblnoséci miedzy podobieristwem znakéw towarowych a podobieristwem
towar6éw i ustug oznaczonych tymi znakami, Sad jest wlasciwy do zbadania oceny
przeprowadzonej przez Izbe Odwolawcza w zakresie podobieristwa omawianych
oznaczen.
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W istocie w przypadku badania przez Sad zgodno$ci z prawem decyzji izby
odwotawczej OHIM nie moze by¢ on zwigzany btedna ocena okolicznosci faktycznych
dokonang przez izbe odwolawcza, poniewaz ocena ta stanowi czes¢ ustalen, ktérych
zgodno$¢ z prawem zostala zakwestionowana przed Sadem.

Wreszcie w odniesieniu do zasady zakazu reformatio in peius, do ktérej odnosi sie
wnoszaca odwolanie, przyjawszy nawet, Ze na te zasade mozna powolywac si¢ w ramach
procedury kontroli zgodnosci z prawem decyzji izby odwolawczej OHIM, wystarczy
wskazad, ze stwierdzajac brak prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad i oddalajac
skarge wnoszacej odwolanie, Sad utrzymat w mocy sporna decyzje. Dlatego tez z uwagi
na to, ze sporna decyzja nie uwzglednila w czesci zadan wnoszacej odwolanie,
w nastepstwie zaskarzonego wyroku nie znajduje sie ona w sytuacji mniej korzystnej niz
przed wniesieniem skargi.

Z tego wynika, Ze zarzut pierwszy nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczgcego naruszemia art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu drugiego

— Argumentacja stron

W pierwszej czesci zarzutu drugiego wnoszaca odwotlanie stwierdza, ze w ramach
oceny podobienstwa towaréw i ustug oznaczonych spornymi znakami towarowymi Sad
naruszyl art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Po pierwsze, wnoszaca odwotanie zarzuca Sadowi, ze w celu ustalenia, czy omawiane
towary i ustugi sa podobne, zastosowat btedne kryterium prawne. Wnoszaca odwotanie
uwaza, iz przystepujac do poréwnania spornych znakéw, nalezato wyjs¢ z zatozenia, ze
sa one identyczne oraz ze wcze$niejszy znak towarowy ma bardzo silnie odrézniajacy
charakter lub Ze cieszy si¢ on renoma.

Po drugie, wnoszaca odwotanie kwestionuje sp6jno$¢ i podstawy oceny podobieristwa
omawianych towaréw i uslug dokonanej przez Sad.

W odniesieniu do poréwnania towaréw objetych znakiem MOBILIX nalezacych do
klas 9 16, a takze towaréw oznaczonych znakiem towarowym OBELIX, znajdujacych
sie w tych samych klasach, wnoszaca odwolanie twierdzi najpierw, ze Sad w sposéb
ewidentnie bledny odczytal wykaz towardéw, przeinaczajac go. Twierdzenia przed-
stawione przez Sad w pkt 62 zaskarzonego wyroku sa bowiem nieprawidtowe i nie daja
sie pogodzi¢ z wykazem tych towaréw ani tez z ustaleniami samego Sadu zawartymi
w pkt 63 zaskarzonego wyroku.

Nastepnie wnoszaca odwotanie wskazuje na sprzeczno$¢ pomiedzy twierdzeniem
z pkt 62 zaskarzonego wyroku, ktére w jezyku postepowania brzmi , That list of goods
and services is close to that which is claimed in the Community trade mark”,
i ustaleniem, zgodnie z ktérym towary chronione rejestracja wczesniejszego znaku
towarowego i te oznaczone znakiem, o ktérego rejestracje wniesiono, nie sa podobne.
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Wreszcie wnoszaca odwotanie uwaza, ze Sad naruszyl prawo, potwierdzajac w pkt 64
zaskarzonego wyroku bledna ocene dokonana przez Izbe Odwolawczg, zgodnie z ktéra
towary objete zgloszeniem znaku towarowego zawarte w klasach 9 i 16 nie zostaly
zawarte w wykazie towardw i ustug sformutowanym w sposéb bardzo ogélny w ramach
wczesniejszej rejestracji. Ponadto Sad nie odpowiedzial w sposéb wystarczajacy na
argument wnoszacej odwolanie dotyczacy faktu, ze towary objete zgloszeniem znaku
MOBILIX naleza do ,aparatéw i urzadzen elektrotechnicznych, elektronicznych”
objetych rejestracja znaku OBELIX, i nie przeprowadzil analizy podobienstwa tych
towarow.

W odniesieniu do poréwnania ustug objetych zgloszeniem wspélnotowego znaku
towarowego, nalezacych do klas 35, 37, 38 i 42, z towarami oznaczonymi znakiem
OBELIX, Sad popelnit blad, stwierdzajac w pkt 70 zaskarzonego wyroku, ze miedzy
tymi towarami i ustugami nie wystepuje podobienstwo.

Po pierwsze, takie stwierdzenie jest sprzeczne ze stwierdzeniem dokonanym przez Sad
w pkt 68 zaskarzonego wyroku, zgodnie z ktérym objete zgloszeniem znaku
towarowego ustugi nalezace do klasy 38 ustugi wykazuja najwyzej niewielkie
podobienstwo do chronionych wcze$niejszym prawem ustug nalezacych do klasy 41,
a ponadto jest ono bledne, poniewaz ustugi ,projekgcji filmowych, produkgji filmowej,
wypozyczania filméw”, nalezace do klasy 41, objete wczeéniejszym znakiem
towarowym sg podobne do ustug ,transmisji radiowych i telewizyjnych, wlaczajac
w to telewizje kablowa i internet” proponowanych przez Orange.

Po drugie, w odniesieniu do poréwnania chronionych znakiem towarowym OBELIX
towaréw ujetych w klasie 9 i ustug ujetych w klasie 42 objetych zgloszeniem znaku
MOBILIX Sad powinien byl stwierdzi¢, ze miedzy ,komputerami, modulami
programowymi, programami komputerowymi zarejestrowanymi na nosnikach
danych” a uslugami ,programowania komputeréw, projektowania, utrzymania
i uaktualniania oprogramowania komputerowego” istnieje podobieristwo. Ponadto
Sad ten btednie nie uwzglednit, ze produkcja ,aparatéw i urzadzen elektrotechnicz-
nych, elektronicznych” nalezacych do klasy 9 bezwzglednie wiaze si¢ z dzialaniami
z zakresu ,badan i inzynierii”, czyli z uslugami nalezacymi do klasy 42.
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Wreszcie Sad w pkt 69 zaskarzonego wyroku btednie stwierdzil, ze zgloszenie
wspdlnotowego znaku towarowego po$wiecone jest wylacznie telekomunikacji w jej
réznych postaciach oraz ze wcze$niejsza rejestracja nie odnosi sie do jakiejkolwiek
dzialalno$ci w tym sektorze. Ponadto Sad nie opar! si¢ na zadnym fakcie ani dowodzie
w celu uznania w tym samym punkcie zaskarzonego wyroku, ze dopuszczenie
podobienistwa we wszystkich przypadkach, w ktérych wczesniejsze prawo obejmuje
komputery i w ktérych towary lub ustugi oznaczone zgloszonym oznaczeniem moga
wykorzystywa¢ komputery, prowadzitoby z pewnoscia do wyjscia poza przedmiot
ochrony przyznanej przez prawodawce wlascicielowi znaku towarowego.

OHIM twierdzi natomiast, Ze wnoszaca odwolanie w swoich argumentach dotyczacych
podobienistwa towaréw i uslug oznaczonych spornymi znakami stara si¢ podwazy¢
ocene okoliczno$ci faktycznych dokonana przez Sad, co jest niedopuszczalne w ramach
odwolania. Sad nie przeinaczyl faktéw ani dowodéw, wlasciwie odtworzyt wykazy tych
towar6w i ustug i przeprowadzil analize poréwnawcza oparta na takich kryteriach jak
rodzaj producenta lub sposéb dystrybucji tych towaréw.

— Ocena Trybunatu

Po pierwsze, nalezy przypomnieé, ze zgodnie z motywem siédmym rozporzadzenia
nr 40/94 prawdopodobienstwo wprowadzenia w biad, ktérego ocena zalezy od wielu
czynnikéw a w szczegdlnosci od rozpoznawalnoéci znaku towarowego na rynku,
mogacego powstaé skojarzenia ze znakiem uzywanym lub zarejestrowanym, stopnia
podobiefistwa miedzy znakiem towarowym i oznaczeniem, miedzy okreslonymi
towarami lub ustugami, stanowi szczegdélny warunek dla ochrony przyznanej przez
znak wspélnotowy na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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W pkt 46 niniejszego wyroku przypomniane zostalo juz, ze calo$ciowa ocena
prawdopodobienstwa wprowadzenia w blad zaklada pewna wspétzalezno$é branych
pod uwage czynnikéw, w szczeg6lnosci miedzy podobienstwem znakéw towarowych
a podobienistwem oznaczonych towaréw lub ustug, w zwiazku z czym niski stopien
podobienistwa oznaczonych towaréw lub ustug moze by¢ kompensowany wysokim
stopniem podobienstwa znakéw towarowych i odwrotnie.

Dlatego tez Trybunatl orzekt juz w przedmiocie art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104,
ktory jest zasadniczo identyczny z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, ze
charakter odrézniajacy wczesniejszego znaku towarowego, a w szczegdlnosci jego
renoma, jest elementem, ktéry nalezy uwzgledni¢ w ramach oceny, czy podobieristwo
oznaczen lub towardw i uslug jest wystarczajace dla zaistnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad (zob. ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 24).

Przy dokonywaniu oceny identycznosci lub podobienistwa wspomnianych towaréw
i uslug nalezy jednak, co stusznie przypomnial Sad w pkt 59 zaskarzonego wyroku,
wziaé pod uwage wszystkie istotne czynniki, ktére charakteryzuja wzajemny stosunek
tych towar6w lub ustug. Do czynnikéw tych nalezy zaliczy¢ w szczegblnosci charakter
towaréw lub uslug, ich przeznaczenie, sposéb ich uzywania, jak réwniez to, czy
konkuruja one ze sobg, czy tez sie uzupelniaja (zob. ww. wyrok w sprawie Canon, pkt 23;
wyrok z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. 1-4237, pkt 85).

Zgodnie z tym orzecznictwem Sad w pkt 61-70 zaskarzonego wyroku dokonat
poréwnania towaréw i ustug oznaczonych spornymi znakami w drodze szczegélowej
analizy, charakteryzujac wzajemny stosunek pomiedzy tymi towarami i ustugami.

W konsekwencji przy dokonywaniu poréwnania omawianych towaréw i ustug Sad nie
naruszyl prawa, nie opierajac sie na zatozeniu, ze kolidujace ze soba znaki towarowe sg
identyczne i ze znak wcze$niejszy ma charakter odrézniajacy.
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Po drugie, w odniesieniu do zakwestionowanej przez wnoszacg odwolanie spéjnosci
i podstawy oceny dokonanej przez Sad w ramach przeprowadzonego poréwnania
towaréw i ustug oznaczonych spornymi znakami nalezy przypomnie¢, ze zgodnie
z art. 225 ust. 1 WE oraz art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunatu Sprawiedliwosci
odwotanie ogranicza si¢ do kwestii prawnych. Jedynie Sad jest bowiem wlasciwy do
ustalania stanu faktycznego i oceny dowoddéw. Ocena tych okolicznosci faktycznych
i dowoddéw nie stanowi zatem — z zastrzezeniem przypadkéw ich przeinaczenia —
kwestii prawnej podlegajacej jako taka kontroli Trybunalu w ramach odwolania
(zob. w szczegolnosci wyroki: z dnia 19 wrzes$nia 2002 r. w sprawie C-104/00 P DVK
przeciwko OHIM, Rec. s.1-7561, pkt 22; z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P
Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-551, pkt 35; z dnia 22 czerwca
2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5719, pkt 40).

Takie przeinaczenie musi wynikaé w sposéb oczywisty z dokumentéw znajdujacych sie
w aktach sprawy, bez koniecznos$ci dokonywania nowej oceny okoliczno$ci faktycznych
i dowoddw (zob. wyroki: z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie C-8/95 P New Holland Ford
przeciwko Komisji, Rec. s. [-3175, pkt 72; z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie C-551/03 P
General Motors przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. 1-3173, pkt 54; z dnia 21 wrze$nia 2006 r.
w sprawie C-167/04 P JCB Service przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-8935, pkt 108).

W nastepstwie lektury wykazu nalezacych do klasy 9 towaréw i ustug objetych
wczesdniejsza rejestracja, przedstawionego w pkt 5 zaskarzonego wyroku i w pkt 9
niniejszego wyroku Sad uznal w pkt 62 zaskarzonego wyroku, ze ,,okreslonymi przez to
prawo dziedzinami sg fotografia, kino, optyka, szkolenie i gry wideo”.

I1-10118



71

72

73

74

LES EDITIONS ALBERT RENE PRZECIWKO OHIM

W odniesieniu do wykazu towaréw i uslug nalezacych do klasy 9 i 16 zawartych
w zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego przedstawionych w pkt 3 zaskarzo-
nego wyroku i w pkt 8 niniejszego wyroku Sad w tym samym pkt 62 stwierdzil, ze objeta
przez nie dziedzina jest prawie wylacznie telekomunikacja w kazdej postaci.

Nie wynika zatem w sposdb oczywisty, Ze lektura wykazu towaréw i ustug oznaczonych
przez sporne znaki dokonana przez Sad zawiera niedokladne ustalenia faktyczne lub ze
Sad nie moégl w sposéb zasadny oprzeé¢ podwazonych przez wnoszaca odwolanie
ustalent na tych wykazach.

Dlatego tez nalezy oddali¢ jako bezzasadny argument wnoszacej odwolanie dotyczacy
przeinaczenia przez Sad tresci tych wykazéw towaréw i ustug.

W odniesieniu do rzekomej sprzeczno$ci pomiedzy twierdzeniem z pkt 62 zaskarzo-
nego wyroku, ktére w jezyku postepowania brzmi , That list of goods and services is
close to that which is claimed in the Community trade mark”, i ustaleniem, zgodnie
z ktérym towary chronione wcze$niejszym znakiem towarowym i te objete znakiem,
o ktérego rejestracje wniesiono, nie sa podobne, nalezy przypomnieé, ze to, czy
uzasadnienie wyroku Sadu jest wewnetrznie sprzeczne badZ niewystarczajace, stanowi
kwestie prawng, ktéra jako taka moze zosta¢ podniesiona w ramach odwotania
(zob. wyroki: z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie C-401/96 P Somaco przeciwko Komisji,
Rec. s.1-2587, pkt 53, z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie C-446/00 P Cubero Vermurie
przeciwko Komisji, Rec. s. I-10315, pkt 20; z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie C-3/06 P
Groupe Danone przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-1331, pkt 45).
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W tym wzgledzie nalezy podnies¢, ze celem pkt 62 zaskarzonego wyroku jest analiza
odpowiednio zakresu wykazu towaréw i uslug objetego wcze$niejsza rejestracja
i zakresu wykazu towar6w i uslug objetego zgloszeniem znaku towarowego.

Z wyzej wspomnianego celu, jak réwniez z tresci pkt 62 zaskarzonego wyroku wynika,
ze stwierdzenie w jezyku postepowania , That list of goods and services is close to that
which is claimed in the Community trade mark” nalezaloby zredagowac w taki sposob,
zeby mialo nastepujacy sens:

»len wykaz towaréw i uslug jest zblizony do wykazu zawartego w zgloszeniu
wspolnotowego znaku towarowego”.

Jednakze ten blad natury redakcyjnej nie wplywa na spéjnos¢ uzasadnienia
zaskarzonego wyroku, poniewaz ustalenia dokonane przez Sad w pkt 62 zaskarzonego
wyroku, dotyczace zakresu wykazéw towaréw i ustug oznaczonych spornymi znakami,
nie pozostaja w sprzecznosci z ustaleniami poczynionymi przez Sad w pkt 63 i 64 tego
wyroku.

W konsekwencji wskazanego przez wnoszaca odwotanie bledu redakcyjnego nie
mozna uznac za btad w uzasadnieniu, ktéry moglby w tej czesci uzasadni¢ uchylenie
zaskarzonego wyroku (zob. wyrok z dnia 2 czerwca 1994 r. w sprawie C-326/91 P
de Compte przeciwko Parlamentowi, Rec. s. I-2091, pkt 96).
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Wreszcie w odniesieniu do pozostatych argumentéw przedstawionych przez wnoszaca
odwolanie w ramach pierwszej czesci zarzutu drugiego nalezy stwierdzi¢, ze nawet jesli
formalnie podnosi ona bledy w ocenie lub w uzasadnieniu, to dazy w istocie do
podwazenia dokonanych przez Sad ustalen o charakterze faktycznym.

Jak zostalo przypomniane w pkt 68 niniejszego wyroku, ustalenie stanu faktycznego
i ocena dowoddw nie stanowia — z zastrzezeniem przypadkéw ich przeinaczenia —
kwestii prawnej, podlegajacej jako taka kontroli Trybunalu w postepowaniu odwota-
wczym.

W konsekwencji pierwsza cze$¢ zarzutu drugiego podlega w czesci oddaleniu jako
bezzasadna, a w czesci odrzuceniu jako niedopuszczalna.

W przedmiocie drugiej czesci zarzutu drugiego

— Argumentacja stron

W drugiej czesci zarzutu drugiego, sformulowanej jako zarzut positkowy wzgledem
zarzutu pierwszego, wnoszaca odwolanie twierdzi, ze Sad naruszyl art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, uznajac, ze sporne znaki towarowe nie sa podobne.
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Zdaniem wnoszacej odwolanie Sad nie zastosowal poprawnych kryteriéw prawnych
stuzacych dokonywaniu oceny podobieristwa tych znakéw towarowych, tylko dzialat
w sposéb mechaniczny, nieuwzgledniajacy celu takiego poréwnania.

W zakresie podobienistwa wizualnego Sad arbitralnie podkreslil wystepujace miedzy
znakami towarowymi réznice, podczas gdy zgodnie z ogdlnymi zasadami prawa
znakéw towarowych elementy wspdlne znakom sa zazwyczaj bardziej istotne niz te,
ktére je réznia.

Ponadto w pkt 75 zaskarzonego wyroku Sad zlekcewazyl swoje wlasne orzecznictwo
wynikajace z wyroku z dnia 14 pazdziernika 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van
Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec.
s. 11-4335, pkt 50, w ktérym stwierdzit on, ze uwaga odbiorcéw skupia sie co najmniej
z taka sama intensywnoscia na pierwszych literach stownego znaku towarowego co na
srodkowych literach tego znaku.

Ocena zaréwno podobienstwa fonetycznego, jak tez podobieristwa koncepcyjnego
dokonana przez Sad w pkt 77-79 zaskarzonego wyroku, jest zdaniem wnoszacej
odwotanie bledna w zakresie, w jakim nie znalazla oparcia w okolicznosciach
faktycznych przedstawionych Sadowi.

Ponadto rozumowanie Sadu w pkt 79 zaskarzonego wyroku narusza zasade, zgodnie
z ktéra im wieksze jest terytorium, na ktérym wczesniejszy znak towarowy jest
powszechnie znan,y lub im bardziej odrdzniajacy jest ten znak, tym wieksze
prawdopodobienstwo wprowadzenia blad.
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Wnoszgca odwolanie zarzuca réwniez Sadowi zastosowanie w pkt 80—82 zaskarzonego
wyroku teorii tzw. znoszenia sie, ktéra mozna stosowa¢ jedynie na etapie koricowej
oceny prawdopodobienstwa wprowadzenia w bfad, a nie wtedy, gdy kolidujace ze soba
znaki towarowe sg wizualnie badZ fonetycznie lub tez wizualnie i fonetycznie podobne.

Wreszcie wnoszaca odwotanie podnosi, ze Sad Zle zrozumiat jej argument, wskazujac
w pkt 85 zaskarzonego wyroku, ze powoluje si¢ ona na wylaczne prawo do uzywania
przyrostka ,-ix”, podczas gdy wnoszaca odwolanie utrzymywata, ze przystuguja jej
prawa do rodziny znakéw towarowych stworzonych w sposéb podobny do
MOBILIX. Istnienie rodziny znakéw towarowych jest z reguly postrzegane jako
oddzielna przyczyna prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad, nawet przy braku
podobienstw fonetycznych i wizualnych.

Zdaniem OHIM wsréd licznych argumentéw wysunietych przez wnoszaca odwotanie
jedyna kwestig prawna jest to, czy w pkt 81 zaskarzonego wyroku Sad mégt zgodnie
z prawem uznad, ze réznice koncepcyjne dzielace omawiane oznaczenia moga stanowic
przeciwwage dla istniejacych miedzy nimi podobienistw wizualnych i fonetycznych. Sad
prawidtowo zbadat catos$¢ elementéw, ktére zgodnie z przyjetym orzecznictwem musza
by¢ brane pod uwage przy dokonywaniu calo$ciowej oceny prawdopodobieristwa
wprowadzenia w blad.

— Ocena Trybunalu

Po pierwsze, w odniesieniu do argumentu, zgodnie z ktérym w ramach poréwnania
wizualnego tych dwéch oznaczent Sad skupil sie na réznicach miedzy nimi, zamiast
poszukiwaé¢ podobienstw, wystarczy stwierdzi¢, ze wnoszaca odwolanie pragnie
w istocie podwazy¢ ocene okolicznosci faktycznych dokonang przez Sad, co zgodnie
z orzecznictwem przypomnianym w pkt 68 niniejszego wyroku, z zastrzezeniem
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przypadkéw przeinaczenia okoliczno$ci faktycznych lub dowodéw, nie stanowi kwestii
prawnej, podlegajacej jako taka kontroli Trybunalu w postepowaniu odwolawczym.

Po drugie, w odniesieniu do twierdzenia, zgodnie z ktérym Sad zlekcewazyl swoje
wlasne orzecznictwo, uznajac, ze z reguly uwaga konsumenta skierowana jest przede
wszystkim na poczatek slowa, wystarczy zauwazy¢, ze po pierwsze, twierdzenie to nie
jest wewnetrznie sprzeczne z twierdzeniem wnoszacej odwotanie oraz po drugie, Sad —
daleki od ustanawiania tej reguly jako zasady absolutnej — ograniczyt sie do uznania, ze
ma to miejsce w tym przypadku. Ta ocena o charakterze faktycznym nie podlega zatem
kontroli Trybunalu w ramach odwotania.

Jednoczesnie, po trzecie, nalezy wskazaé, ze twierdzac, iz ocena podobienistwa
fonetycznego i koncepcyjnego przeprowadzona przez Sad w pkt 77-79 zaskarzonego
wyroku jest nieprawidlowa, jako Ze nie znalazla ona oparcia w okolicznosciach
faktycznych przedstawionych Sadowi, wnoszaca odwotanie zmierza do tego, azeby
Trybunal zastgpit ocene dokonana przez Sad swojg wlasna ocena stanu faktycznego.

W zwiazku z tym Ze nie zostal podniesiony zarzut przeinaczenia przez Sad faktéw ani
dowodéw, Trybunat nie jest wlasciwy do przeprowadzenia ich oceny.

Po czwarte, nalezy wskaza¢, ze wnoszaca odwolanie opiera sie na nieprawidlowym
rozumieniu zaskarzonego wyroku, utrzymujac, iz rozumowanie Sadu z pkt 79
zaskarzonego wyroku narusza zasade prawa znakéw towarowych, zgodnie z ktéra im
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wieksze jest terytorium, na ktérym wczedniejszy znak towarowy jest powszechnie
znany, lub im bardziej odrdzniajacy jest ten znak, tym wieksze prawdopodobienstwo
wprowadzenia btad.

W pkt 79 zaskarzonego wyroku Sad ograniczy! si¢ bowiem do stwierdzenia w drodze
oceny stanu faktycznego, ktérej weryfikacja nie nalezy do wtasciwosci Trybunalu, ze
oznaczenie ,OBELIX” stanowi odniesienie do znanej postaci z komiksu i w konsek-
wencji rézni sie pod wzgledem koncepcyjnym od oznaczenia ,MOBILIX”, a zatem nie
wypowiedzial sie¢ w kwestii powszechnej znajomosci znaku towarowego OBELIX.

Po piate, w zakresie w jakim wnoszgca odwotanie kwestionuje zastosowanie przez Sad
teorii tzw. znoszenia sig, nalezy wskaza¢, ze Sad prawidtowo zbadat calos¢ elementéw,
ktére zgodnie z przyjetym orzecznictwem musza by¢ brane pod uwage przy
dokonywaniu calo$ciowej oceny prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad.

Z orzecznictwa wynika bowiem, ze calosciowa ocena prawdopodobieristwa wprowa-
dzenia w blad zaklada, ze wystepujace miedzy dwoma oznaczeniami rdznice
koncepcyjne moga znosi¢ istniejace miedzy nimi podobieristwa brzmieniowe
i wizualne, o ile przynajmniej jedno z tych oznaczen posiada dla wlasciwego kregu
odbiorcow jasne i okre$lone znaczenie, w wyniku czego odbiorcy ci mogg je odczytaé
w sposéb natychmiastowy (zob. podobnie wyroki: z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie
C-361/04 P Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. 1-643, pkt 20; a takze z dnia
23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P Miihlens przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-2717,
pkt 35).

Dlatego tez nie mozna krytykowa¢ Sadu, ze zastosowal teorie znoszenia sie¢ w pkt 81
zaskarzonego wyroku.
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Wreszcie po szoste, co sie tyczy argumentu wnoszacej odwolanie wynikajgcego z faktu,
ze ma ona prawa do rodziny znakéw towarowych charakteryzujacych sie sufiksem ,,-ix”,
nalezy wskaza¢, ze wnoszaca odwolanie wskazala wprawdzie kilka wczesniejszych
znakéw towarowych, ktére jej zdaniem stanowia cze$¢ takiej rodziny, niemniej swdj
sprzeciw oparla jedynie na wcze$niejszym znaku towarowym OBELIX.

W przypadku gdy sprzeciw oparty jest na istnieniu kilku znakéw towarowych
o wspolnych cechach, ktére sprawiajg, ze mozna je uznac za znaki nalezace do tej samej
rodziny czy tez serii, przy ocenie prawdopodobieristwa wprowadzenia w blad nalezy
bra¢ pod uwage fakt, ze w obecnoéci rodziny lub serii znakéw towarowych takie
prawdopodobienstwo wynika z faktu, ze konsument moze blednie oceni¢ pocho-
dzenie czy zrédlo towaréw lub ustug oznaczanych zgloszonym znakiem towa-
rowym i niestusznie zalozy¢, ze znak ten stanowi cze$¢ tej rodziny czy serii
znakéw [zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Ponte Finanziaria przeciwko OHIM
i F.M.G. Textile (dawniej Marine Enterprise Projects), pkt 62 i 63].

W konsekwencji, majac na uwadze powyzsze, druga czes$¢ zarzutu drugiego nalezy
w cze$ci oddali¢ jako bezzasadng, a w czesci odrzuci¢ jako niedopuszczalna.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczgcego naruszenia art. 74 rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumentacja stron

Po pierwsze, wnoszaca odwotanie zarzuca Sadowi, ze naruszyt art. 74 rozporzadzenia
nr 40/94, odrzucajac w pkt 36 zaskarzonego wyroku jej twierdzenie, zgodnie z ktérym
wobec braku zastrzezeri dotyczacych ponizej wskazanych okolicznosci ze strony
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drugiej strony postepowania przed Izbg Odwolawcza powinna byla ona uznad, ze znak
towarowy OBELIX jest powszechnie znany, ma wysoce odrdzniajacy charakter i cieszy
sie renoma.

Wnoszaca odwolanie twierdzi, ze nalezy dokonac rozréznienia z jednej strony miedzy
sytuacja, w ktérej Orange nie wzietaby udzialu w postepowaniu przed Izba Odwolawcza
i OHIM moéglby wyda¢ swoja decyzje wylacznie na podstawie dowodéw przedstawio-
nych przez wnoszaca odwolanie, bedaca wnoszaca sprzeciw w tym postepowaniu,
a z drugiej strony sytuacja, w ktérej Orange wziela udzial w tym postepowaniu. W tym
ostatnim przypadku gdyby Orange nie zakwestionowala twierdzenn wnoszacej
odwotanie, absurdem bytoby wymaga¢, by wnoszaca odwotanie dostarczyta wszystkich
dowoddw na swoje twierdzenia, poniewaz zadna regula ani zasada prawa wspélnoto-
wego nie zobowiazuje strony do przedstawienia dowodéw na okolicznosci, ktére nie
zostaly zakwestionowane przez strone przeciwna.

Po drugie, zdaniem wnoszacej odwotanie Sad naruszyl art. 74 rozporzadzenia nr 40/94,
odmawiajac, podobnie jak Izba Odwotawcza, uznania, ze znak towarowy OBELIX jest
powszechnie znany, ma wysoce odrdzniajacy charakter i cieszy sie renoma.

OHIM twierdzi, przytaczajac ww. wyrok w sprawie Vedial przeciwko OHIM, ze nawet
przy zalozeniu, iz strony nie kwestionuja renomy znaku towarowego OBELIX, Sad nie
jest tym zwiazany i ma obowiazek zbadaé, czy wydajac sporna decyzje przy braku
podobieristwa pomiedzy spornymi znakami towarowymi, izba odwotawcza nie
naruszyla rozporzadzenia nr 40/94. W ramach postepowania inter partes przed
OHIM zadna zasada nie wymaga uznania za udowodnione faktéw niekwestionowa-
nych przez strone przeciwna.

I-10127



107

108

109

110

WYROK Z DNIA 18.12.2008 r. — SPRAWA C-16/06 P

Ocena Trybunalu

Na wstepie nalezy sprecyzowad, ze podniesiony przez wnoszaca odwolanie zarzut
naruszenia przez Sad art. 74 rozporzadzenia nr 40/94 poprzez nieuznanie, ze znak
towarowy OBELIX jest powszechnie znany, ma wysoce odrdzniajacy charakter i cieszy
sie renomg, opiera si¢ na blednym zrozumieniu pkt 32-36 zaskarzonego wyroku
i w konsekwencji jest bezzasadny.

W pkt 32—-36 zaskarzonego wyroku Sad nie dokonat samodzielnie badania, czy znak
towarowy OBELIX jest powszechnie znany, czy ma wysoce odrézniajacy charakter i czy
cieszy sie renomg, lecz ograniczy! sie wylacznie do zbadania zasadnosci podniesionego
przez wnoszaca odwolanie zarzutu naruszenia art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94,
zgodnie z ktérym wobec braku sprzeciwu ze strony Orange, Izba Odwolawcza powinna
byla przyjac¢ za ustalona przedstawiona przez wnoszaca odwolanie ocene dotyczaca
znaku towarowego OBELIX.

Z uwagi na to, ze wnoszaca odwolanie podniosta w tym wzgledzie, iz stwierdzajac brak
naruszenia art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 przez Izbe Odwolawczg, Sad naruszyl
ten przepis, zarzut ten nalezy odrzucic¢ jako niedopuszczalny.

Prawda jest, ze w sytuacji gdy wnoszacy odwolanie kwestionuje wykladnie lub
zastosowanie przez Sad prawa wspdlnotowego, okolicznoséci prawne rozpatrywane
w pierwszej instancji moga by¢é ponownie rozwazane w ramach odwolania. Gdyby
bowiem wnoszacy odwotlanie nie mégl oprze¢ odwotania na zarzutach i argumentach
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podniesionych juz przed Sadem, postepowanie odwolawcze pozbawione byloby
cze$ciowo sensu (zob. w szczegdlnosci wyrok z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie
C-41/00 P Interporc przeciwko Komisji, Rec. s. I-2125, pkt 17; ww. wyrok w sprawie
Storck przeciwko OHIM, pkt 48).

Jednakze z art. 225 WE, art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunatu Sprawiedliwo$ci oraz
z art. 112 § 1 akapit pierwszy lit. ¢) regulaminu Trybunatu wynika, ze odwotanie musi
dokfadnie wskazywac zakwestionowane cze$ci wyroku, ktérego uchylenia wnoszacy je
sie domaga, oraz argumenty prawne, ktére w spos6b konkretny uzasadniaja to zadanie.
Nie spelnia wymogéw sformulowanych w tych przepisach odwotanie, ktére ogranicza
sie jedynie do powtdrzenia czy tez dostownego odtworzenia zarzutéw i argumentéw
podniesionych juz przed Sadem i nie zawiera nawet argumentacji majacej na celu
wskazanie konkretnego naruszenia prawa, ktérym mialtby by¢ dotkniety zaskarzony
wyrok (zob. w szczegélnosci wyroki: z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie C-352/98 P
Bergaderm i Goupil przeciwko Komisji, Rec. s. I-5291, pkt 34 i 35; a takze ww. wyrok
w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 47).

Podnoszgc przed Sadem, ze w zwigzku z tym, iz Orange nie zakwestionowata
w postepowaniu w sprawie sprzeciwu przedstawionych przez nia twierdzen, OHIM
powinien byt wyjs¢ z zalozenia, Ze znak towarowy OBELIX cieszy si¢ renoma, wnoszaca
odwotanie ogranicza si¢ w ramach niniejszego zarzutu do powtdrzenia argumentu
przedstawionego juz przed Sadem, nie wskazujac przyczyn, dla ktérych uwaza, ze Sad
naruszyl prawo, odrzucajac ten argument w pkt 32—36 zaskarzonego wyroku.

Podniesiony przez wnoszaca odwolanie zarzut trzeci, dotyczacy naruszenia art. 74 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94, nalezy zatem w czesci oddali¢ jako bezzasadny, a w czesci
odrzuci¢ jako niedopuszczalny.
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W przedmiocie zarzutu czwartego, dotyczgcego naruszenia art. 63 rozporzgdzenia
nr 40/94 i art. 135 § 4 regulaminu Sadu z uwagi na oddalenie zZgdania stwierdzenia
niewaznosci spornej decyzji wobec niezastosowania art. 8 ust. 5 rozporzgdzenia nr 40/94

Argumentacja stron

Zdaniem wnoszacej odwolanie oddalajac Zadanie oparte na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94, Sad opart si¢ na btednej wyktadni przedmiotu postepowania odwotawczego,
czym naruszyl art. 63 rozporzadzenia nr 40/94 oraz art. 135 § 4 swojego regulaminu.

W istocie Sad zlekcewazyl swoje orzecznictwo przypomniane w jego wyroku z dnia
9 listopada 2005 r. w sprawie T-275/03 Focus Magazin Verlag przeciwko OHIM — ECI
Telecom (Hi-FOCuS), Zb.Orz. s. 11-4725, pkt 37, zgodnie z ktérym z ciaglosci
funkcjonalnej miedzy instancjami OHIM wynika, ze w zakresie zastosowania art. 74
ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94 izba odwotawcza jest zobowiazana do oparcia
swojej decyzji na wszelkich elementach stanu faktycznego i prawnego, ktére
zainteresowana strona przedstawila badZ to w postepowaniu przed jednostka
orzekajaca w pierwszej instancji, badz — jedynie z zastrzezeniem ust. 2 tego artykutu —
w postepowaniu odwolawczym.

Wnoszaca odwolanie 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 ukazataby, ze nigdy nie przestata ona
twierdzi¢, iz powszechnie znany znak towarowy, do ktdérego stosuje sie art. 8 ust. 1
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w zwigzku z art. 8 ust. 2 lit. ¢) tego rozporzadzenia jest jednocze$nie znakiem cieszacym
sie ,renomq” w znaczeniu art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia i nalezy go chroni¢ na
podstawie tego przepisu.

Co wiecej, stwierdzenie Izby Odwolawczej, zgodnie z ktérym wnoszaca odwolanie
wyraznie ograniczyla swoja skarge do kwestii dotyczacych art. 8 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94, jest niezgodne z prawda, co wnoszaca odwolanie podniosta przed Sadem.
Wnoszgca odwolanie poruszyla réwniez przed Sadem zwiazek miedzy ust. 21 5 art. 8
rozporzadzenia nr 40/94, by uzasadnic, ze znaki towarowe chronione tymi przepisami
maja dzi$ te sama konotacje. W zaskarzonym wyroku Sad niestusznie nie zbadat tego
argumentu, uznajac to zadanie za niedopuszczalne.

OHIM twierdzi, ze wnoszaca odwotanie powinna byla zakwestionowa¢ decyzje Izby
Odwolawczej dotyczaca uznania odwolania za oparte wylacznie na art. 8 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 i naruszajaca tym samym art. 74 tego rozporzadzenia zamiast
zarzucaé w skardze przed Sadem naruszenie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Skoro
Izba Odwotawcza nie rozpatrywala sprawy w $wietle art. 8 ust. 5 rozporzadzenia
nr 40/94, Sad stusznie stwierdzil, na podstawie art. 135 § 4 regulaminu, ze wnoszaca
odwotlanie nie moze skutecznie domagac sie od Sadu orzeczenia w przedmiocie zadania
zastosowania tego przepisu.

Ocena Trybunalu

Po pierwsze, w odniesieniu do analizy dokonanej przez Sad w celu ustalenia przedmiotu
sporu przed Izba Odwotawcza nalezy wskazaé, ze w pkt 20 zaskarzonego wyroku Sad
stwierdzil, iz wnoszaca odwolanie w zadnym momencie nie wnosila o ewentualne
zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 przez Izbe Odwolawcza, ktéra
w konsekwencji nie rozpoznala takiego zadania. Ponadto w tym samym punkcie Sad
stwierdzil, ze wnoszaca odwolanie powotala sie w sprzeciwie wobec zgtoszonego znaku
towarowego i przed Izba Odwolawcza na renome swego wcze$niejszego znaku
towarowego jedynie w kontekscie stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, co

I-10131



120

121

122

123

WYROK Z DNIA 18.12.2008 r. — SPRAWA C-16/06 P

mialo na celu potwierdzenie istnienia prawdopodobienistwa wprowadzenia w biad
w odczuciu wlasciwego kregu odbiorcow.

Dlatego tez nie mozna zarzuci¢ Sadowi, ze oparl si¢ wylacznie na twierdzeniach
przedstawionych przez wnoszaca odwotanie przed Izba Odwotawcza w celu ustalenia
przedmiotu sporu w postepowaniu przed nia. Wrecz przeciwnie, Sad upewnit sie, ze
z twierdzen przedstawionych przez wnoszaca odwolanie przed Wydziatem Sprzeciwéw
nie wynika, by opierata ona swéj sprzeciw takze na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

W konsekwencji stwierdziwszy, ze wzgledna podstawa odmowy rejestracji okreslona
w art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie byla przedmiotem sporu przed Izba
Odwolawczg, Sad stusznie odrzucil ten zarzut jako niedopuszczalny.

Wnoszaca odwolanie nie ma bowiem uprawnienia do zmiany przed Sadem granic
sporu, ktére wynikaja z roszczen i twierdzen podniesionych przez nia i przez Orange
(zob. podobnie wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-412/05 P Alcon przeciwko
OHIM, Zb.Orz s. I-3569, pkt 43).

Z jednej strony na kontrole przeprowadzana przez Sad na podstawie art. 63
rozporzadzenia nr 40/94 sklada sie kontrola zgodnosci z prawem decyzji izb
odwolawczych OHIM; Sad moze stwierdzi¢ niewazno$¢ lub dokona¢ zmiany decyzji
bedacej przedmiotem skargi wylacznie wéwczas, kiedy w momencie jej wydania miala
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do niej zastosowanie jedna z podstaw stwierdzenia niewaznosci lub dokonania zmiany,
o ktérych mowa w art. 63 ust. 2 tego rozporzadzenia (zob. podobnie wyrok z dnia
13 marca 2007 r. w sprawie C-29/05 P OHIM przeciwko Kaul, Zb.Orz. s.1-2213, pkt 53).

Z drugiej strony z art. 135 § 4 regulaminu Sadu wynika, ze strony nie maja prawa zmiany
przedmiotu sporu przed izba odwotawcza.

Po drugie, co sie tyczy twierdzenia, ze Izba Odwotawcza blednie postanowita, ze art. 8
ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 nie byt czescia przedmiotu sporu, nalezy stwierdzié, ze
podniesiony przez wnoszaca odwotanie zarzut, ktéry nie zostal zawarty w skardze
wniesionej do Sadu, jest zarzutem nowym, ktéry rozszerza przedmiot sporu i dlatego
nie moze zosta¢ podniesiony po raz pierwszy na etapie odwolania.

Umozliwienie stronie przedstawienia po raz pierwszy przed Trybunalem zarzutu, ktéry
nie zostat podniesiony przed Sadem, byloby bowiem réwnoznaczne z pozwoleniem jej
na wniesienie do Trybunatu, ktérego kompetencje w postepowaniu odwotawczym sa
ograniczone, sprawy o szerszym zakresie niz ta, ktéra byla rozpoznawana przez Sad.
W postepowaniu odwolawczym wlasciwo$¢ Trybunalu jest w istocie ograniczona do
oceny prawnego rozstrzygniecia w kwestii zarzutéw, ktore byly roztrzasane w pierwszej
instancji (zob. w szczegdlnosci wyroki: z dnia 1 czerwca 1994 r. w sprawie C-136/92 P
Komisja przeciwko Brazzelli Lualdi i in., Rec. s. I-1981, pkt 59; z dnia 30 marca 2000 r.
w sprawie C-266/97 P VBA przeciwko VGB i in., Rec. s. I-2135, pkt 79; z dnia
29 kwietnia 2004 r. w sprawach polaczonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel
przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5089, pkt 50; a takze ww. wyrok w sprawie JCB Service
przeciwko Komisji, pkt 114).

Z tego wynika, ze zarzut czwarty nalezy w cze$ci oddali¢ jako bezzasadny, a w czesci
odrzuci¢ jako niedopuszczalny.
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W przedmiocie zarzutu pigtego, dotyczgcego naruszenia art. 63 rozporzgdzenia
nr 40/94 i regulaminu Sqdu poprzez uznanie za niedopuszczalne zgdania wnoszgcej
odwolanie majgcego na celu przekazanie sprawy Izbie Odwotawczej celem ponownego
rozpoznania

Argumentacja stron

Zdaniem wnoszacej odwolanie zadanie przedstawione przez nig w trakcie rozprawy
przed Sadem nie jest nowym zadaniem, lecz zadaniem positkowym w stosunku do
zadania opartego na art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94. Zadanie gtéwne zawiera
bowiem w sobie wszystkie Zadania z nim zwigzane, a przedmiot sporu nie ulega zmianie
za kazdym razem, gdy do pierwotnych zadan dodane zostaje nowe zadanie.

W konsekwencji uznajac za niedopuszczalne zadanie wnoszacej odwolanie jako nowe
zadanie zmieniajace przedmiot sporu, Sad naruszyl art. 63 rozporzadzenia nr 40/94,
a takze art. 44, 48 i art. 135 § 4 regulaminu Sadu.

OHIM twierdzi, ze omawiane zadanie opiera si¢ na nowym zarzucie, zgodnie z ktérym
Izba Odwolawcza naruszyla art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, nie orzekajac
o zastosowaniu art. 8 ust. 5 tego rozporzadzenia, ktéry zostal podniesiony przez
wnoszaca odwolanie dopiero wtedy, gdy zrozumiata ona, ze podniesiony przez nia
zarzut naruszenia tego ostatniego przepisu jest niedopuszczalny. Jako ze powyzsze
zadanie positkowe zostato przedstawione dopiero na rozprawie, zdaniem OHIM Sad
prawidlowo uznat je za niedopuszczalne, powolujac sie na art. 44 i 48 regulaminu.
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Ocena Trybunalu

Jak to wynika z pkt 119-124 niniejszego wyroku, Sad stusznie odrzucit jako
niedopuszczalny zarzut dotyczacy naruszenia art. 8 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94.

W konsekwencji niniejszy zarzut, w ktérym wnoszaca odwotlanie zarzuca Sadowi
zakwalifikowanie jako nowych zadan, ktére w jej przekonaniu przedstawita tytulem
zadania positkowego wzgledem zarzutu dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 5
rozporzadzenia nr 40/94, nalezy uznac za nieistotny dla sprawy.

W przedmiocie zarzutu szostego, dotyczgcego naruszemia art. 63 rozporzgdzenia
nr 40/94 i art. 135 § 4 regulaminu Sgdu poprzez odmowe dopuszczenia dowodu
z pewnych dokumentéw

Argumentacja stron

Wnoszgca odwolanie twierdzi, ze nie dopuszczajac dowodu z pewnych dokumentéw
przedstawionych przez nia po raz pierwszy przed Sadem, Sad ten naruszyl art. 63
rozporzadzenia nr 40/94 i art. 135 § 4 swego regulaminu.

W niniejszej sprawie wnoszaca odwotanie przedstawila przed Sadem nowe dowody
tylko dlatego, ze Izba Odwotawcza uznala dowody przez nig przedstawione za
niewystarczajace.
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Zdaniem OHIM zarzut szdsty nalezy odrzuci¢, gdyz rola Sadu jest kontrola zgodnosci
z prawem decyzji izby odwolawczej, a nie sprawdzanie, czy w momencie orzekania
w sprawie skargi na decyzje izby odwolawczej moze on zgodnie z prawem wyda¢ nowa
decyzje, majaca te sama sentencje co zaskarzona decyzja. Co za tym idzie, Izbie
Odwotlawczej nie mozna zarzucaé naruszenia prawa w $wietle okolicznosci faktycz-
nych, ktdre nie zostaly jej przedstawione.

Ocena Trybunatu

Jak Sad stusznie wskazal w pkt 16 zaskarzonego wyroku, skarga do Sadu ma na celu
kontrole zgodnosci z prawem decyzji wydawanych przez izby odwotawcze OHIM
w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia nr 40/94.

Z przepisu tego wynika, Ze na etapie skargi wniesionej do Sadu nie mozna powotywaé
sie na okolicznosci faktyczne, ktére nie zostaly przedstawione przez strony
w postepowaniu przed instancjami OHIM.

Ze wspomnianego przepisu wynika takze, Zze zadaniem Sadu nie jest ponowne
rozpoznanie stanu faktycznego w $wietle dowoddéw przedtozonych przed nim po raz
pierwszy. Badanie zgodnosci z prawem decyzji izby odwotawczej OHIM nalezy bowiem
przeprowadzi¢ w oparciu o informacje, ktérymi mogta ona dysponowa¢ w momencie
wydania przez nia decyzji.

W tym wzgledzie Trybunal mial juz okazje stwierdzi¢, iz z art. 61 ust. 2 i art. 76
rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze aby rozpatrzy¢ odwotanie co do istoty izba
odwotawcza, do ktérej ono wplynelo, wzywa strony — tak czesto, jak to jest
konieczne — do przedstawienia uwag dotyczacych materialéw przez nig im
przekazanych i ze moze ona réwniez podejmowac decyzje w przedmiocie srodkéw
dowodowych, wsréd ktérych figuruje przedstawienie okolicznosci faktycznych
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i dowoddw. Artykul 62 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 usciéla ze swej strony, ze jezeli
izba odwolawcza przekazuje sprawe celem dalszego postepowania do instancji, ktéra
wydata zaskarzona decyzje, instancja ta jest zwigzana uzasadnieniem i rozstrzygnieciem
decyzji izby odwolawczej, ,jezeli stan faktyczny jest ten sam”. Takie przepisy $wiadcza
o mozliwo$ci wzbogacenia podstawy faktycznej sporu na réznych etapach prowadzo-
nego przed OHIM postepowania (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Kaul, pkt 58).

Dlatego tez wnoszaca odwolanie nie moze powolywaé sie na brak wystarczajacych
mozliwosci przedstawienia dowodéw w postepowaniu przed OHIM.

Ponadto nalezy przypomnie¢, ze art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, iz
OHIM moze nie bra¢ pod uwage stanu faktycznego lub dowodéw, ktoérych
zainteresowane strony nie przedstawily w odpowiednim terminie.

W tym wzgledzie Trybunal wskazal, ze jezeli okolicznosci faktyczne i dowody nie
zostaly wskazane i przedstawione przez zainteresowana strone w terminie, jaki zostat jej
w tym wzgledzie wyznaczony na mocy przepiséw rozporzadzenia nr 40/94, a wiec
»w odpowiednim terminie” w rozumieniu art. 74 ust. 2 tego rozporzadzenia, strona ta
nie korzysta z bezwarunkowego prawa do tego, by te okoliczno$ci faktyczne i dowody
zostaly uwzglednione przez izbe odwotawczg OHIM, ktéra z kolei dysponuje zakresem
swobodnego uznania co do tego, czy uwzgledni¢ takie okolicznosci i dowody przy
podejmowaniu wymaganej od niej decyzji (zob. ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko
Kaul, pkt 63).

Jednakze dowody, ktére nigdy nie zostaly przedstawione w postepowaniu przed OHIM,
w kazdym wypadku nie zostaly przedstawione w odpowiednim terminie i nie moga
stanowi¢ kryterium zgodno$ci z prawem decyzji izby odwotawczej.

Poniewaz decyzja Sadu o odrzuceniu jako niedopuszczalnych dowodéw przedstawio-
nych po raz pierwszy w postepowaniu przed nim jest uzasadniona w S$wietle
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postanowien art. 63 rozporzadzenia nr 40/94, nie ma potrzeby badania argumentéw,
w ktérych wnoszaca odwotanie podnosi naruszenie art. 135 § 4 regulaminu Sadu.

Majac na wzgledzie powyzsze, zarzut szdsty nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W zwigzku z tym ze zaden z zarzutéw wnoszacej odwolanie nie podlega uwzglednieniu,
odwotanie nalezy oddali¢ w catosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, majacym zastosowanie do postepowania
odwolawczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM wnidst
o obciazenie wnoszacej odwolanie kosztami postepowania, a ta ostatnia przegrala
sprawe, nalezy obciazy¢ ja kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (pierwsza izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Editions Albert René Sarl zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Podpisy
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