DM-DROGERIE MARKT PRZECIWKO OHIM — DISTRIBUCIONES MYLAR (DM)

WYROK SADU (pierwsza izba)

z dnia 9 wrze$nia 2011 r.*

W sprawie T-36/09

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, z siedziba w Karlsruhe (Niemcy), reprezento-
wana przez adwokatéw O. Bludovsky’ego oraz C. Mellein,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu poczatkowo przez M.J. Novaisa Gongalvesa,
a nastepnie przez G. Schneidera, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izbg Odwotawczg OHIM byla

* Jezyk postepowania: angielski.
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Distribuciones Mylar, SA, z siedziba w Gelves (Hiszpania),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
30 pazdziernika 2008 r. (sprawa R 228/2008-1), dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu pomiedzy Distribuciones Mylar, SA a dm-drogerie markt GmbH & Co.
KG,

SAD (pierwsza izba),

w sktadzie: ]. Azizi, prezes, E. Cremona i S. Frimodt Nielsen (sprawozdawca), sedzio-
wie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 23 stycznia 2009 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu
19 maja 2009 r.,

uwzgledniajac postanowienie z dnia 1 lipca 2009 r. o niewydaniu zgody na zlozenie
dupliki,

uwzgledniajac pytania skierowane do stron na pismie przez Sad,
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po zapoznaniu sie z uwagami stron zlozonymi w sekretariacie Sadu w dniu 15 kwiet-
nia 2011 r,,

uwzgledniajac, ze w terminie miesigca od dnia powiadomienia stron o zakoncze-
niu procedury pisemnej nie wplynat Zaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i po-
stanowiwszy, na podstawie sprawozdania sedziego sprawozdawcy i w zastosowaniu
art. 135a regulaminu postepowania przed Sadem, orzec w przedmiocie skargi bez
przeprowadzenia cze$ci ustnej postepowania,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Ramy prawne

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnoto-
wego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapione rozporza-
dzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego
znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)] przewiduje w motywach jedenastym i dwuna-
stym (obecnie motywy 12 i 13 rozporzadzenia nr 207/2009), co nastepuje:

»w celu wykonania prawa o znakach towarowych ustanowionego w niniejszym roz-
porzadzeniu w odniesieniu do kazdego znaku towarowego konieczne sa $rodki admi-
nistracyjne na poziomie wspélnotowym; dlatego niezbedne jest, zachowujac obecna
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strukture instytucjonalng Wspoélnoty oraz réwnowage sit, utworzenie Urzedu Har-
monizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) niezaleznego
w sprawach technicznych i posiadajacego autonomie prawng, administracyjna i fi-
nansowg; w tym celu jest konieczne i wlagciwe, aby nada¢ mu forme organu wspdl-
notowego, posiadajacego osobowos¢ prawna i wykonujacego uprawnienia wykonaw-
cze powierzone mu niniejszym rozporzadzeniem i funkcjonujacego w ramach prawa
wspdlnotowego, nie naruszajac kompetencji instytucji wspélnotowych;

konieczne jest zapewnienie stronom, ktérych dotycza decyzje Urzedu, ochrony
prawnej w sposéb odpowiadajacy szczeg6lnemu charakterowi prawa o znakach towa-
rowych; w tym celu przewiduje sie ustanowienie przepiséw umozliwiajacych odwo-
tywanie sie od decyzji ekspertéw oraz réznych wydzialéw Urzedu; jezeli organ admi-
nistracyjny, ktérego decyzja jest zaskarzona, nie zmienia decyzji, istnieje mozliwos¢
odwolania si¢ [przekazuje on sprawe] do izby odwolawczej Urzedu, ktéra rozstrzyga
w tej sprawie; orzeczenia izb odwotawczych sa z kolei zaskarzalne do Trybunatu Spra-
wiedliwosci Wspdlnot Europejskich, ktéry ma wlasciwo$é w zakresie uniewazniania
lub zmiany zaskarzonej decyzji".

Artykut 60a rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 62 rozporzadzenia nr 207/2009)
w brzmieniu wynikajacym z rozporzadzenia Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego
2004 r. zmieniajacego rozporzadzenie nr 40/94 (Dz.U. L 70, s. 1) ustanawia tryb od-
wolawczy, o ktérym mowa w motywie dwunastym rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie
z ktérym ,jezeli organ administracyjny, ktérego decyzja jest zaskarzona, nie zmienia
decyzji, istnieje mozliwo$¢ odwotania si¢ [przekazuje on sprawe] do izby odwotaw-
czej Urzedu, ktdra rozstrzyga sprawe”. Artykul 60a rozporzadzenia nr 40/94 stanowi:

»1. Jezeli strona, ktéra wniosta odwotanie, napotyka na sprzeciw drugiej strony, a or-
gan, ktérego decyzja zostala zaskarzona, uzna odwolanie za dopuszczalne i uzasad-
nione, zmienia swoja decyzje.
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2. Odwotanie moze zosta¢ uwzglednione tylko wéwczas, gdy organ, ktérego decyzja
zostala zaskarzona, zawiadomi druga strone postepowania o zamiarze jego uwzgled-
nienia i jesli ta strona zaakceptuje taka zmiane w terminie dwdch miesiecy od daty
otrzymania zawiadomienia.

3. Jezeli w ciagu dwoch miesiecy od daty otrzymania zawiadomienia strona poste-
powania, o ktérym mowa w ust. 2, nie wyraza zgody na zmianeg zaskarzonej decyzji
i sktada o$wiadczenie majace takie znaczenie lub nie sklada jakiegokolwiek oswiad-
czenia w wyznaczonym okresie, odwotanie podlega niezwlocznemu przekazaniu do
izby odwotawczej bez opinii co do istoty sprawy.

4. Jezeli organ, ktérego decyzja jest zaskarzona, nie uzna odwolania za dopuszczal-
ne i nalezycie uzasadnione w ciagu jednego miesiaca od otrzymania uzasadnienia,
wowczas zamiast podejmowania $rodkéw przewidzianych w ust. 2 i 3, przekazuje
niezwlocznie odwolanie do izby odwolawczej bez opinii na temat istoty sprawy”.

Artykul 77a rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 80 rozporzgadzenia nr 207/2009),
takze dodany przez rozporzadzenie nr 422/2004, stanowi:

»1. W przypadku gdy Urzad dokonal wpisu do rejestru lub podjal decyzje dotknieta
oczywistym bledem proceduralnym zawinionym przez Urzad, wéwczas uniewaznia
wpis lub uchyla te decyzje. Jezeli jest tylko jedna strona postepowania, ktérej praw
dotyczy wpis do rejestru lub czynno$¢, wéwczas uniewaznienie wzglednie uchylenie
decyzji beda dokonane nawet wéwczas, gdy blad ten nie byt oczywisty dla strony.
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2. Uniewaznienie lub uchylenie decyzji okreslone w ust. 1 zostanie dokonane przez
organ, ktory dokonat wpisu lub podjat decyzje, z urzedu lub na wniosek jednej ze
stron postepowania. Uniewaznienie lub uchylenie decyzji powinno zosta¢ dokonane
w ciagu szesciu miesiecy od daty dokonania wpisu do rejestru lub podjecia decyzji, po
wystuchaniu stron postepowania i ewentualnego wlasciciela wspdélnotowego znaku
towarowego, ktdry zostat ujawniony w rejestrze.

3. Powyzszy przepis nie narusza praw stron do skorzystania ze $rodkéw odwolaw-
czych przewidzianych w art. 57 i 63 i nie wyklucza mozliwosci wystapienia, zgodnie
z procedurami i wymogami okre§lonymi w rozporzadzeniu wykonawczym przewi-
dzianym w art. 157 ust. 1, z wnioskiem o sprostowanie oczywistych bledéw jezyko-
wych lub pisarskich zawartych w decyzjach Urzedu lub bledéw popelnionych przez
Urzad w trakcie w rejestracji znaku towarowego lub publikacji tej rejestracji”

Zasada 53 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wyko-
nujacego rozporzadzenie Rady nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1), do ktérego czyni odnie-
sienie art. 77a ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 80 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009), stanowi:

»W decyzjach Urzedu mozna poprawié [sprostowad] tylko bledy jezykowe, bledy ma-
szynowe oraz oczywiste pomylki. Sa one poprawiane [Sprostowania dokonuje sig]
z urzedu lub na wniosek jednej z zainteresowanych stron przez instancje, ktéra wy-
dala decyzje”
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Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu

W dniu 13 sierpnia 2004 r. skarzaca, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, dokonata
w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia
nr 40/94.

Znakiem towarowym, ktdérego dotyczylo zgloszenie, jest oznaczenie stowne dm.

Towary, dla ktérych wystapiono o rejestracje, naleza w szczeg6lnosci do klas 91 16
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towardw i ustug dla celéw rejestracji znakdw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami,
i odpowiadaja dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 9: ,Baterie, okulary, naswietlone klisze, aparaty fotograficzne, kasety audio
i wideo, pamieci do kamer cyfrowych i urzadzen przetwarzania danych, apara-
tura pomiarowa, termometry, zabezpieczenia gniazd wtykowych, elektryczne
no$niki zapisu, kamery, nagrywarki ptyt CD, urzadzenia do zapisu, przesyltania
i odtwarzania dzwieku i obrazu, drukarki do komputeréw”;

— Kklasa 16: ,Papier, karton; artykuty piémiennicze, chusteczki papierowe lub celulo-
zowe, pieluchy papierowe lub celulozowe, kleje do papieru i artykutéw pi$mienni-
czych lub dla gospodarstwa domowego, narozniki do zdje¢, albumy fotograficzne,
folie z tworzywa sztucznego do celéw opakowaniowych, worki na $mieci z pa-
pieru lub tworzywa sztucznego, torby do pakowania, ostony, torby z papieru lub
tworzywa sztucznego, folie metalowe do pakowania, reczniki papierowe”
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Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostato opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakéw Towarowych nr 19/2005 z dnia 9 maja 2005 r.

W dniu 26 lipca 2005 r. Distribuciones Mylar, SA wniosla na podstawie art. 42 roz-
porzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009) sprzeciw wobec
rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

Podstawa sprzeciwu byl zarejestrowany w Hiszpanii wcze$niejszy graficzny znak
towarowy nr 2561742, zgloszony w dniu 13 pazdziernika 2003 r. i zarejestrowany
w dniu 19 sierpnia 2004 r., przedstawiony ponizej:

Sprzeciw zostal uzasadniony wszystkimi towarami i ustugami, dla ktérych wczesniej-
szy znak towarowy zostal zarejestrowany, a ktére nalezaty do klas 9 i 39 i odpowiadaly
nastepujacemu opisowi:

— klasa 9: ,Kasy rejestrujace, maszyny liczace, materialy do przetwarzania danych
i komputery”;

— klasa 39: ,Transport, pakowanie, sktadowanie i dystrybucja sktadnikéw kompute-
réw, towaréw drukowanych i artykuléw papierniczych’.
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W uzasadnieniu sprzeciwu powolano sie na podstawe odmowy rejestracji okreslong
w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadze-
nia nr 207/2009].

Skarzaca nie przedstawita uwag przed Wydzialem Sprzeciwéw.

W decyzji z dnia 16 maja 2007 r., doreczonej skarzacej w tym samym dniu, Wydzial
Sprzeciwéw uwzglednil sprzeciw w odniesieniu do towaréw nalezacych do klasy 9
wymienionych w pkt 7 powyzej, z wyjatkiem okularéw i termometréw. Natomiast
sprzeciw zostal oddalony w odniesieniu do okularéw i termometréw nalezacych do
klasy 9 oraz wszystkich towaréw nalezacych do klasy 16.

W odniesieniu do naswietlonych klisz oraz kaset audio i wideo Wydzial Sprzeciwéw
wskazal, co nastepuje (s. 4, akapity pierwszy i trzeci):

»[...] Ten stopien podobienistwa stwierdza sie takze w odniesieniu do kaset audio i wi-
deo w zakresie, w jakim obejmuja one kasety cyfrowe i moga by¢ uzywane w cyfro-
wych kamerach wideo. Ponadto pewne urzadzenia umozliwiaja przeksztalcenie kaset
analogowych w cyfrowe ptyty DVD.

Jednakze wyzej wspomniane zgodno$ci nie wystarczaja do stwierdzenia podobien-
stwa miedzy naswietlonymi kliszami oraz kasetami audio i wideo z jednej strony a ja-
kimikolwiek towarami wnoszacej sprzeciw z drugiej strony. Przy uwzglednieniu tego
wszystkiego towary takie jak naswietlone klisze, ktére uzywane sa z urzadzeniami
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bedacymi tradycyjna alternatywa dla kamer cyfrowych, lub urzadzenia takie jak
kasety audio i wideo, ktére sa tradycyjnymi [sic!]”

Nastepnie Wydzial Sprzeciwdéw stwierdzil, ze istnieje prawdopodobienstwo wpro-
wadzenia w blad w przypadku zgloszonego znaku towarowego i znaku towarowego
wnoszacej sprzeciw w odniesieniu do wszystkich towaréw, ktére moga zosta¢ uznane
za podobne, w tym uznawanych za wykazujace dalekie podobienistwo. W rezultacie
odmowiono rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla tych towaréw, w tym na-
$wietlonych klisz oraz kaset audio i wideo.

Pismem z dnia 8 czerwca 2007 r. Wydziat Sprzeciwéw powiadomit strony, ze na pod-
stawie art. 77a rozporzadzenia nr 40/94 rozwaza uchylenie decyzji z dnia 16 maja
2007 r. z powodu oczywistego btedu proceduralnego, polegajacego na braku wyczer-
pujacego poréwnania wykazéw towardw i ustug. Strony wezwano do przedstawienia
swoich uwag co do stosowno$ci tego uchylenia w terminie dwéch miesiecy.

Skarzaca przedstawita uwagi w pi$mie z dnia 23 lipca 2007 r., doreczonym do OHIM
w dniu 24 lipca 2007 r. W pi$mie tym podniosla, ze wnoszaca sprzeciw nie wykaza-
ta w wystarczajacy sposoéb istnienia swojego wczesniejszego prawa i ze towary ob-
jete rozpatrywanymi znakami towarowymi nie sa podobne. Ponadto wskazala, co
nastepuje:

»Skarzgca cieszy sie z wyrazonego przez Wydzial Sprzeciwéw zamiaru uchylenia de-
cyzji z dnia 16 maja 2007 r., gdyz dzieki temu mozna by ewentualnie unikna¢ odwo-
tania, ktére miata zamiar wnie$¢ od tej decyzji”
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W dniu 26 listopada 2007 r. cztonek Wydziatu Sprzeciwéw skierowat do stron pismo,
w ktérym zostato wskazane, co nastepuje:

»[OHIM] ostatecznie uznal, ze jego decyzja z dnia 16 maja 2007 r. nie zawiera zadne-
go oczywistego btedu proceduralnego. Z tego wzgledu art. 77a nie moze mie¢ zasto-
sowania w niniejszym przypadku. Jednakze decyzja ta zawiera na stronie 4 oczywisty
btad, ktéry [OHIM] sprostowal zgodnie z zasada 53 [rozporzadzenia nr 2868/95].
Dokonane sprostowanie nie zmienia wyniku decyz;ji”.

Do pisma tego dotaczona byta zmieniona wersja decyzji z dnia 16 maja 2007 r. (zwana
dalej ,zmieniong wersja decyzji z dnia 16 maja 2007 r”). Ta nowa wersja decyzji opa-
trzona byta ta sama data co decyzja pierwotna i zawierala te sama sentencje. W nowej
wersji akapit trzeci na stronie 4 wersji pierwotnej (zob. pkt 15 powyzej) zostal zasta-
piony nastepujacym akapitem:

»Materialy do przetwarzania danych wnoszacej sprzeciw obejmuja obszerna katego-
rie towardow, w skiad ktdrej wchodza w szczegdlnosci urzadzenia mogace odczytywac
z na$wietlonych klisz zawarte w nich informacje o obrazie i przeksztalca¢ je w cy-
frowe informacje optyczne lub elektryczne (i na odwrét). Urzadzenia te moga by¢
sprzedawane w sklepach specjalizujacych sie w fotografii zar6wno profesjonalistom,
jak i amatorom. Uwzgledniajac to, [OHIM] uwaza, ze istnieje daleki stopiert podo-
bienstwa miedzy na§wietlonymi kliszami a materialami do przetwarzania danych”.

Pismem z dnia 26 listopada 2007 r. wnoszaca sprzeciw zwrocita sie o udzielenie stro-
nom postepowania w sprawie sprzeciwu terminu do wniesienia odwolania od spro-
stowanej decyzji.
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W dniu 19 grudnia 2007 r. cztonek Wydzialu Sprzeciwédw napisat do stron w sposéb
nastepujacy:

~Prosze zauwazy¢, ze [OHIM] uznaje, ze [zmieniona wersja decyzji z dnia 16 maja
2007 r.] stanowi decyzje, od ktorej przystuguje odwotanie, i z tego wzgledu zgodnie
z art. 58 rozporzadzenia nr 40/94 kazda strona w postepowaniu, dla ktérej decyzja
ma niekorzystny skutek, moze wnie$¢ odwolanie. Na mocy art. 59 rozporzadzenia
nr 40/94 odwolanie wnosi si¢ na pismie do [OHIM] w terminie dwé6ch miesiecy od
dnia doreczenia decyzji, ktérej odwotanie dotyczy (czyli od dnia 26 listopada 2007 r.),
a pisemne stanowisko przedstawiajace podstawy odwolania wnosi sie w terminie
czterech miesiecy od tej samej daty. Odwotanie uwaza sie za wniesione z chwila uisz-
czenia oplaty w wysokosci 800 EUR”

W dniu 24 stycznia 2008 r. na podstawie art. 57-62 rozporzadzenia nr 40/94 (obec-
nie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009) skarzaca wniosta odwotanie do OHIM,
majace na celu, po pierwsze, uchylenie ,zmienionej wersji decyzji [ Wydziatu Sprzeci-
wow] z dnia 16 maja 2007 r; a po drugie, oddalenie sprzeciwu w catosci.

Skarzgca przedstawila uzasadnienie skargi w pi$mie wniesionym w dniu 17 marca
2008 r. Skarzaca w szczego6lnosci przywotala nastepujace zarzuty. Po pierwsze, zmia-
ny dokonane w pierwotnej decyzji nie obejmuja sprostowania oczywistych btedéw.
Zmiany te polegaly bowiem na zastapieniu wewnetrznie sprzecznego i cze$ciowo
niezrozumialego uzasadnienia nowymi argumentami. Po drugie, towary, ktérych
dotycza kolidujace ze soba znaki towarowe, nie sa podobne. Po trzecie, wnoszaca
sprzeciw nie wykazala, ze jest wlascicielem znaku towarowego, na ktérym sprzeciw
sie opiera.

Wnoszgca sprzeciw nie przedstawila uwag w przedmiocie odwolania.
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Decyzja z dnia 30 pazdziernika 2008 r. (zwang dalej ,,zaskarzong decyzjg”), doreczong
skarzacej w dniu 14 listopada 2008 r., Pierwsza Izba Odwolawcza OHIM odrzucita
odwolanie jako niedopuszczalne.

W pierwszej kolejnosci uznata, ze od decyzji Wydziatu Sprzeciwéw w brzmieniu do-
reczonym w dniu 16 maja 2007 r. nie wniesiono odwotania w terminie przewidzia-
nym w art. 59 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 60 rozporzadzenia nr 207/2009)
i ze ze wzgledu na te okolicznos¢ stala sie ona ostateczna.

Pismo Wydziatu Sprzeciwéw z dnia 8 czerwca 2007 r. wzywajace strony do przedsta-
wienia uwag w przedmiocie uchylenia wspomnianej decyzji nie skutkowalo zdaniem
Izby Odwotawczej zawieszeniem biegu terminu do wniesienia odwolania.

W opinii Izby Odwotawczej odpowiedz skarzacej na to pismo nie moze by¢ uznana za
odwolanie od tej decyzji. W kazdym wypadku odpowied? ta, ktéra dotarta do OHIM
w dniu 24 lipca 2007 r., zostala zlozona po uplywie dwumiesiecznego terminu na
wniesienie odwolania biegnacego od doreczenia decyzji.

Izba Odwolawcza uznata réwniez, Ze trudnosci ze zrozumieniem, ktére powodowa-
ta pierwotna wersja decyzji, nie uniemozliwialy skarzacej wniesienia odwotania, ale
wprost przeciwnie, powinny byly ja do tego skloni¢.

Odwotlanie skarzacej od decyzji z dnia 16 maja 2007 r. w wersji pierwotnej, zlozone
w dniu 24 stycznia 2008 r., bylo zatem zdaniem Izby Odwotawczej wniesione po ter-
minie i nalezalo je odrzucic¢ jako niedopuszczalne.

W drugiej kolejnosci Izba Odwolawcza przyznala, ze sprostowanie decyzji z dnia
16 maja 2007 r. bylo aktem, ktéry mégt wptynaé na interesy skarzacej, zmieniajac
w istotny sposob jej sytuacje prawna.
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Jednakze sprostowanie rozpatrywane w niniejszym przypadku nie skutkowato zda-
niem Izby Odwotawczej naruszeniem intereséw stron w rozumieniu art. 58 rozpo-
rzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 59 rozporzadzenia nr 207/2009). Zmieniona wersja
decyzji z dnia 16 maja 2007 r. zawierala te sama sentencje co wersja pierwotna. Zatem
rozpatrywane sprostowanie, ograniczajace sie do uzasadnienia sentencji pierwotnej
decyzji, nie mialo niekorzystnego skutku dla skarzacej. W rezultacie zmieniona wer-
sja decyzji z dnia 16 maja 2007 r. nie jest aktem, od ktérego przystuguje odwotanie.

Ponadto, postanawiajgc dokona¢ sprostowania istotnych bledéw, przewidzianego
przez zasade 53 rozporzadzenia nr 2868/95, a nie uchylenia przewidzianego w art. 77a
rozporzadzenia nr 40/94 badZ zmiany przewidzianej w art. 60a tegoz rozporzadzenia,
Wydzial Sprzeciwéw nie zastapil pierwotnej decyzji nowa decyzja.

W rezultacie skarga zostala odrzucona jako niedopuszczalna réwniez w zakresie,
w jakim byla skierowana przeciwko zmienionej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;
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— tytulem gléwnym — oddalenie sprzeciwu w catosci; positkowo — przekazanie
sprawy do OHIM;

— obciazenie wnoszacej sprzeciw kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie strony skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

W swojej skardze skarzaca utrzymuje, ze Izba Odwotawcza niestusznie odrzucita jej
odwolanie jako niedopuszczalne, i wnosi w ramach pierwszego zadania o uchylenie
zaskarzonej decyzji. Ponadto skarzaca wnosi do Sadu o oddalenie w calosci sprzeci-
wu lub, positkowo, o przekazanie sprawy do OHIM.
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W przedmiocie zgda¥i dotyczgcych uchylenia zaskarzonej decyzji

Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, ze Izba Odwolawcza niestusznie uznata jej odwolanie za
niedopuszczalne.

Po pierwsze, przedstawione przez nig w dniu 23 lipca 2007 r. uwagi w odpowiedzi
na pismo z dnia 8 czerwca 2007 r., ktérym Wydzial Sprzeciwéw powiadomit strony
o swoim zamiarze uchylenia decyzji z dnia 16 maja 2007 r., skutkowaty w opinii skar-
z3cej zawieszeniem biegu terminu do wniesienia odwotania od tej decyzji.

Zdaniem skarzacej byloby bowiem nielogiczne i niesprawiedliwe w stosunku do kaz-
dej strony poszkodowanej decyzja, gdyby strona ta musiata wnie$¢ odwotanie od tej
decyzji, gdy decyzja ta jednoczesénie jest przedmiotem postepowania w sprawie uchy-
lenia. Przeciwne zalozenie skutkowaloby wspétwystepowaniem dwdch odrebnych
postepowan — prowadzonych przez dwa odrebne organy OHIM - ktére moglyby za-
konczy¢ sie réznymi wynikami. Ponadto uchylenie decyzji w odpowiednim przypad-
ku skutkowatoby pozbawieniem skargi uzytecznosci.

Nalezy zatem uznad, ze wszczecie postepowania w sprawie uchylenia decyzji naste-
pujace w terminie do wniesienia odwolania od tej decyzji skutkuje zawieszeniem bie-
gu wspomnianego terminu.
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Po drugie, w razie gdyby wszczecie postepowania w sprawie zmiany nie skutkowato
w niniejszym przypadku zawieszeniem biegu terminu do wniesienia skargi, zasada
ochrony uzasadnionych oczekiwan wymagataby, by strony zostaly o tym uprzedzo-
ne i by zostaly powiadomione o potrzebie ztozenia odrebnego odwotania przed izba
odwolawcza.

Po trzecie, Izba Odwotawcza nie miata zdaniem skarzacej podstaw do twierdzenia,
ze doreczenie zmienionej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r. nie byto w niniejszym
przypadku aktem, od ktérego przystuguje odwotanie, ze wzgledu na to, ze decyzja
ta nie doprowadzila do wyniku réznigcego sie od tego, ktdry zostal odzwierciedlony
w pierwotnej wersji tej decyzji. W niniejszym przypadku nalezy wzia¢ pod uwage
okolicznos¢, ze zmieniona wersja decyzji z dnia 16 maja 2007 r. zastepuje nowym
uzasadnieniem sprzeczne i cze$ciowe niezrozumiate uzasadnienie widniejace w wer-
sji pierwotnej. Tymczasem, z jednej strony, jest niemozliwe wniesienie odwolania
od decyzji dotknietej brakiem uzasadnienia; z drugiej strony czesci decyzji, ktérych
dotyczy zmiana, powinny méc by¢ przedmiotem odwotania. OHIM podziela zreszta
zdaniem skarzacej jej stanowisko, jak wynika to zaré6wno z widniejacego w zmienio-
nej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r. wskazania terminu do wniesienia odwotania,
jak i z brzmienia pisma z dnia 19 grudnia 2007 r. (zob. pkt 22 powyzej).

Po czwarte, zasada ochrony uzasadnionych oczekiwan zdaniem skarzacej wymaga
w niniejszym przypadku uznania przez Izbe Odwotawcza odwolania za dopuszczal-
ne. OHIM wskazal bowiem dwukrotnie (zob. pkt 44 powyzej) jasno i wyraznie, ze
zmieniona wersja decyzji z dnia 16 maja 2007 r. jest aktem, od ktérego przystuguje
odwotanie. OHIM byt zatem zobowigzany zastosowac sie do wlasnych wskazan.

OHIM, mimo Ze uznaje, iz Izba Odwotawcza slusznie odrzucila odwolanie jako nie-
dopuszczalne, na poczatku przypomina uchybienia, ktérych dopuscil sie w niniej-
szym przypadku Wydzial Sprzeciwéw.

II - 6099



47

48

49

50

51

WYROK Z DNIA 9.9.2011 r. — SPRAWA T-36/09

Po pierwsze, uzasadnienie decyzji z dnia 16 maja 2007 r. wykazuje braki, co obejmuje
w szczegdlno$ci wewnetrznie sprzeczne rozumowanie i niedokoniczone zdanie.

Po drugie, Wydziat Sprzeciwéw wszczal postepowanie w sprawie uchylenia przewi-
dziane w art. 77a rozporzadzenia nr 40/94, podczas gdy nie zostal popelniony zaden
oczywisty btad proceduralny.

Po trzecie, Wydzial Sprzeciwéw zastosowal zasade 53 rozporzadzenia nr 2868/95,
ktéra umozliwia sprostowanie istotnych bledéw, podczas gdy zmiany dokonane
w pierwotnej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r. nie obejmuja sprostowania oczy-
wistych bledéw, takich jak btedy jezykowe, bledy pisarskie lub inne rodzaje btedéw,
ktorych sprostowanie narzuca si¢ w spos6b oczywisty w tym znaczeniu, ze nie mozna
byloby bra¢ pod uwage zadnego innego tekstu oprdcz tego, ktéry wynika ze sprosto-
wania. Jak stusznie wskazala Izba Odwotawcza, Wydzial Sprzeciwéw w pi$mie z dnia
26 listopada 2007 r. naruszyt zdaniem OHIM obowiazek uzasadnienia, ktéry na nim
spoczywa na podstawie art. 73 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 75 rozporzg-
dzenia nr 207/2009), poprzez brak uscislenia, na czym polegaja istotne bledy, ktérych
sprostowanie okazalo sie konieczne.

Po czwarte, jak réwniez podniosta Izba Odwolawcza, pismo z dnia 26 listopada
2007 r. zostalo podpisane wylacznie przez jednego czlonka tego wydzialu, z narusze-
niem zasady 100 rozporzadzenia nr 2868/95.

Jednakze Izba Odwotawcza slusznie odrzucila odwotanie wniesione przez skarzaca
od zmienionej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r. jako niedopuszczalne, gdyz dore-
czenie skarzacej pisma z dnia 8 czerwca 2007 r. wzywajacego strony do przedstawienia
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uwag w przedmiocie ewentualnego uchylenia decyzji z dnia 16 maja 2007 r. nie skut-
kowatlo zawieszeniem biegu terminu do wniesienia odwolania od tej decyzji, skar-
z3ca nie ma podstaw, by powolywac sie w niniejszym przypadku na zasade ochrony
uzasadnionych oczekiwan, a zmieniona wersja decyzja z dnia 16 maja 2007 r. nie ma
wplywu na sytuacje prawna skarzacej i nie stanowi z tego wzgledu aktu, od ktérego
przystuguje odwotanie.

W pierwszej kolejno$ci OHIM podnosi, ze z art. 77a ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94
wynika, iz wszczecie postepowania w sprawie uchylenia przewidzianego w tym arty-
kule nie skutkuje zawieszeniem biegu terminu do wniesienia odwolania od decyzji na
podstawie art. 59 tegoz rozporzadzenia.

Ponadto OHIM nie byl obowiazany uprzedzi¢ strony o braku zawieszenia biegu
terminu do wniesienia odwotania w przypadku wszczecia postepowania w sprawie
uchylenia.

Tymczasem skarzaca nie wniosta odwotania od decyzji z dnia 16 maja 2007 r. w ter-
minie dwéch miesiecy po jej doreczeniu. Odwotanie wniesione przez skarzaca przed
Izba Odwolawczg zmierzato zatem do tego, by Izba ta ponownie rozwazyla decyzje,
ktéra stala sie ostateczna, czego nie mogla uczynic.

W drugiej kolejnosci, skarzaca nie ma zdaniem OHIM podstaw do tego, by w niniej-
szym przypadku powolywac sie na zasade ochrony uzasadnionych oczekiwan.
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Po pierwsze, skarzaca zostata uprzedzona w trakcie doreczenia decyzji z dnia 16 maja
2007 r., ktére nastapilo w tym samym dniu, ze przystuguje jej dwumiesieczny termin
na wniesienie odwotania od tej decyzji.

Po drugie, wszczecie postepowania w sprawie uchylenia nie doprowadzitoby nie-
uchronnie do zakladanego uchylenia. W okolicznosciach niniejszego przypadku
skarzaca miata tym wiecej powodéw, by watpi¢ w mozliwo$¢ uchylenia decyzji z dnia
16 maja 2007 r., ze uchybienia dotyczace tej decyzji nie polegaly na oczywistych ble-
dach proceduralnych. Nie mogta zatem zdaniem OHIM w sposéb uzasadniony ocze-
kiwa¢ uchylenia rozpatrywanej decyzji z takim stopniem pewno$ci, ze umozliwialoby
to jej rezygnacje z calym poczuciem bezpieczeristwa z wniesienia odwotania od cze-
$ciowego odrzucenia jej zgloszenia.

W trzeciej kolejnosci, sprostowanie, ktérego Wydzial Sprzeciwéw dokonal w niniej-
szym przypadku, nie ma zdaniem OHIM wplywu na sytuacje prawna skarzacej, gdyz
zakres odrzucenia zgloszenia dokonanego przez skarzaca pozostaje niezmieniony.

Z tych wzgledéw wedlug OHIM Izba Odwotawcza byta obowigzana, tak jak to uczy-
nila, odrzuci¢ odwolanie skarzacej jako niedopuszczalne.

W rezultacie OHIM jest zdania, ze Izba Odwolawcza nie naruszyla prawa i ze skar-
ga powinna zosta¢ oddalona. Jednakze nie sprzeciwia sie temu, by Sad, biorgc pod
uwage popelnione przez Wydzial Sprzeciwéw bledy proceduralne, orzekt na zasadzie
stuszno$ci.
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Ocena Sadu

— W przedmiocie mozliwo$ci wniesienia odwolania skierowanego przeciwko
zmienionej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r.

Z przepiséw art. 57 w zwiazku z art. 58 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze odwo-
tanie do izb odwotawczych OHIM od decyzji wydzialéw sprzeciwéw, ktére koncza
postepowanie w sprawie sprzeciwu, przystuguje stronom, ktérych roszczenia nie zo-
staly uwzglednione w tych decyzjach.

W odwotaniu, ktére skarzaca wniosta przed Izbe Odwotawcza, zwrécila sie ona
o uchylenie ,zmienionej wersji decyzji [ Wydzialu Sprzeciwéw] z dnia 16 maja 2007 r”
oraz o oddalenie sprzeciwu w calosci.

Ze wzgledu na odrzucenie tego odwotania jako niedopuszczalnego w zaskarzonej
decyzji skarzaca wnosi do Sadu o stwierdzenie niewazno$ci tej decyzji.

Aby uzyska¢ wniosek, do ktérego Izba Odwotawcza doszla w zaskarzonej decyzji,
uznala ona w istocie, ze po pierwsze, ze wzgledu na niewniesienie skargi w terminie
biegnacym od doreczenia pierwotnej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r. nie jest
dopuszczalne, by skarzaca mogta zakwestionowac te decyzje, a po drugie, poniewaz
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sprostowanie, ktérego dokonat Wydziat Sprzeciwéw, nie zmienito zakresu praw do
rejestracji znaku towarowego zgloszonego przez skarzaca, zmieniona wersja decyzji
z dnia 16 maja 2007 r. nie stanowi aktu, od ktérego przystuguje odwotanie.

W uzasadnieniu skargi skarzaca kwestionuje te dwa osady.

Nalezy zatem przede wszystkim zbadaé, czy zmieniona wersja decyzji z dnia 16 maja
2007 r. stanowi akt, od ktérego przysluguje odwotanie do izby odwotawczej. W rezul-
tacie koniecznie jest na wstepie okreslenie zakresu zmian, ktére Wydziat Sprzeciwéw
wnidst do pierwotnej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r.

Pierwotna wersja decyzji z dnia 16 maja 2007 r. zawierala na stronie 4 akapit, ktéry
brzmiat w sposéb nastepujacy:

»L...] Ten stopien podobienistwa stwierdza sie takze w odniesieniu do kaset audio i wi-
deo w zakresie, w jakim obejmuja one kasety cyfrowe i moga by¢ uzywane w cyfro-
wych kamerach wideo. Ponadto pewne urzadzenia umozliwiaja przeksztalcenie kaset
analogowych w cyfrowe plyty DVD”

Na tejze stronie jednak widniat takze nastepujacy akapit, odtworzony tutaj w catosci:

»Jednakze wyzej wspomniane zgodnosci nie wystarczaja do stwierdzenia podobierni-
stwa miedzy naswietlonymi kliszami oraz kasetami audio i wideo z jednej strony a ja-
kimikolwiek towarami wnoszacej sprzeciw z drugiej strony. Przy uwzglednieniu tego
wszystkiego towary takie jak naswietlone klisze, ktére uzywane sa z urzadzeniami
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bedacymi tradycyjna alternatywa dla kamer cyfrowych, lub urzadzenia takie jak
kasety audio i wideo, ktére sa tradycyjnymi [sic!]”

W pierwotnym brzmieniu decyzja z dnia 16 maja 2007 r. zawierata zatem wewnetrz-
nie sprzeczna ocene w odniesieniu do tego, czy kasety audio i wideo oraz towary,
ktérych dotyczy znak towarowy wnoszacej sprzeciw, sa podobne. Ponadto Wydziat
Sprzeciwéw uznal, ze naswietlone klisze i towary, dla ktérych znak towarowy wno-
szacej sprzeciw zostal zarejestrowany, nie sa podobne. Jednakze sprzeciw zostal
uwzgledniony i w rezultacie zgloszenie dokonane przez skarzaca zostalo odrzucone
zaré6wno w odniesieniu do kaset audio i wideo, jak i naswietlonych klisz.

Sprostowanie decyzji z dnia 16 maja 2007 r., ktérej dokonal Wydziat Sprzeciwéw,
polegato na zastgpieniu akapitu odtworzonego w pkt 68 powyzej nastepujacym
akapitem:

»Materialy do przetwarzania danych wnoszacej sprzeciw obejmuja obszerna katego-
rie towardw, ktére obejmuja w szczegélnosci urzadzenia mogace odczytywac z na-
$wietlonych klisz zawarte w nich informacje o obrazie i przeksztalcac je w cyfrowe
informacje optyczne lub elektryczne (i na odwrét). Urzadzenia te moga by¢ sprze-
dawane w sklepach specjalizujacych si¢ w fotografii zaréwno profesjonalistom, jak
i amatorom. Uwzgledniajac to, [OHIM] uwaza, ze istnieje daleki stopieri podobien-
stwa miedzy naswietlonymi kliszami i materiatami do przetwarzania danych”

Sprostowanie to usunelo zatem pierwotna wewnetrzna sprzeczno$¢ dotyczaca kaset
audio i wideo i staneto w sprzeczno$ci z pierwotna oceng, zgodnie z ktéra nie istniato
podobienistwo miedzy naswietlonymi kliszami a towarami objetymi znakiem towaro-
wym wnoszacej sprzeciw. Natomiast sentencja nie zostata zmieniona.
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Nalezy przypomnie¢, ze po tym jak Wydzial Sprzeciwéw najpierw rozwazal uchy-
lenie decyzji z dnia 16 maja 2007 r., przyznal on nastepnie, ze nie zostaly spetnione
przestanki okreslone w art. 77a rozporzadzenia nr 40/94. W pismie z dnia 26 listopa-
da 2007 r. towarzyszacym powiadomieniu o zmienionej wersji decyzji z dnia 16 maja
2007 r. (zob. pkt 21 powyzej) jeden z czlonkéw Wydzialu Sprzeciwédw wskazal, ze
pierwotna wersja tej decyzji zawierala oczywisty blad, ktéry powinien byl zosta
sprostowany zgodnie z zasada 53 rozporzadzenia nr 2868/95.

Zgodnie z tym przepisem w decyzjach OHIM mozna sprostowac tylko btedy jezyko-
we, btedy maszynowe oraz oczywiste pomylki, a sprostowania dokonuje sie z urzedu
lub na wniosek jednej z zainteresowanych stron przez instancje, ktéra wydata decy-
zje. Z brzmienia tego przepisu wynika, ze sprostowania dokonywane na jego podsta-
wie moga obejmowac tylko prostowanie btedéw ortograficznych lub gramatycznych,
btedéw maszynowych — takich jak na przyktad btedy dotyczace nazw stron lub zapisu
oznaczen — lub btedéw, ktére wykazuja taki stopiert oczywistosci, ze nie mozna byto-
by bra¢ pod uwage zadnego innego tekstu oprécz tego, ktéry wynika ze sprostowania.

Tymczasem zmiany, ktérych dokonano w niniejszym przypadku (zob. pkt 67-71
powyzej), polegaly nie tylko na uzupelnieniu niedokoriczonego zdania, ktérego sens
byl niezrozumialy, ale takze na usunieciu wewnetrznej sprzecznos$ci uzasadnienia
w zakresie dotyczacym kaset audio i wideo oraz sprzecznosci miedzy uzasadnieniem
a sentencja w zakresie dotyczacym zaréwno tych towardw, jak i naswietlonych klisz.

Nalezy stwierdzi¢, ze sprostowanie pierwotnej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r.
dotyczylo samego sedna tej decyzji i nie chodzi tu o zwykte sprostowanie istotnego
btedu. W tym wzgledzie nalezy zauwazy¢, ze wewnetrzna sprzeczno$¢ w uzasad-
nieniu decyzji dotyczaca kwestii tego, czy pewne towary, ktérych dotyczy zgloszony
znak towarowy, i pewne towary, dla ktérych zostal zarejestrowany znak towarowy
wnoszacej sprzeciw, sa czy nie sa podobne, moze zostaé rozstrzygnieta réwnie do-
brze w jedna, jak i druga strone. Podobnie sprzeczno$¢ miedzy uzasadnieniem a sen-
tencja decyzji wynikajaca z tego, ze pewne towary oznaczone zgloszonym znakiem
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towarowym i towary oznaczone znakiem towarowym wnoszacej sprzeciw nie s3
uznane za podobne, podczas gdy sprzeciw jest tak samo uwzgledniony w odniesieniu
do tych towaréw, moze zostad rozstrzygnieta réwnie dobrze stwierdzeniem pewnego
stopnia podobienstwa miedzy rozpatrywanymi towarami, jak i oddalaniem sprzeci-
wu w odniesieniu do tych towardéw.

Wynika z tego, ze tekst, ktérym zostal zastapiony pierwotny tekst decyzji z dnia
16 maja 2007 r., nie narzucal si¢ w sposéb oczywisty i ze zmiana, ktérej dokonano
w niniejszym przypadku, nie moze by¢ uznana za sprostowanie jednego z rodzajéw
btedéw okreslonych w zasadzie 53 rozporzadzenia nr 2868/95.

Zmiana ta nie moze by¢ ponadto przyjeta na podstawie jednego z pozostalych prze-
pisow, ktére umozliwiaja wydzialom sprzeciwéw ponowne rozpatrzenie wydanych
przez nich i doreczonych decyzji.

Tak jak bowiem uznano w pi$mie z dnia 26 listopada 2007 r. towarzyszacemu po-
wiadomieniu o zmienionej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r., nie zostaly spetnio-
ne przestanki okreslone w art. 77a rozporzadzenia nr 40/94, jako ze w niniejszym
przypadku nie zostal popelniony zaden oczywisty btad proceduralny zawiniony
przez OHIM. Wydzial Sprzeciwéw nie mégl zatem dokonac uchylenia decyzji z dnia
16 maja 2007 r. i wydania nowej decyzji.

Wydzial Sprzeciwéw nie mégl takze w niniejszym przypadku skorzysta¢ z uprawnie-
nia do zmiany swoich wlasnych decyzji przewidzianego w art. 60a rozporzadzenia
nr 40/94, gdyz skorzystanie z tej mozliwo$ci uzaleznione jest od wniesienia odwota-
nia do Izby Odwotawczej, a bezsporne bylo, Ze w terminie przewidzianym w art. 59
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rozporzadzenia nr 40/94 skarzaca nie wniosta odwolania skierowanego przeciwko
pierwotnej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r.

Tymczasem, jak uscislaja motywy jedenasty i dwunasty rozporzadzenia nr 40/94, pra-
wodawca, przyjmujac to rozporzadzenie, zmierzal do okreslenia kompetencji OHIM
i kazdej instancji tego organu. I tak zwykly tryb kwestionowania decyzji wydanych
przez wydzialy sprzeciwéw polega na skorzystaniu przez strony, ktérych interesy zo-
staly naruszone przez te decyzje, z mozliwo$ci wniesienia odwotan przewidzianych
w tytule VII rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie tytul VII rozporzadzenia nr 207/2009).
Ponadto rozporzadzenie nr 40/94 przewiduje trzy przypadki, w ktérych wydziaty
sprzeciwdéw moga same ponownie rozpatrzy¢ wydane przez siebie decyzje, miano-
wicie przypadki omdéwione w pkt 72-79 powyzej. Przypadki te maja ograniczony
charakter. Z ogdlnej systematyki przepiséw postepowania administracyjnego wpro-
wadzonych przez rozporzadzenie nr 40/94 wynika bowiem, ze wydzialy sprzeciwéw
wyczerpuja w zasadzie swoje kompetencje, gdy wydaja decyzje na podstawie art. 43
tego rozporzadzenia (obecnie art. 42 rozporzadzenia nr 207/2009) i ze nie sa one
uprawnione do cofniecia lub zmiany przyjetych decyzji poza przewidzianymi przez
uregulowanie przypadkami.

Jednakze, jak zostalo wlasnie wspomniane, sprostowanie decyzji z dnia 16 maja
2007 r. nie obejmowalo w oczywisty sposéb sprostowania ewidentnego btedu i nie
odpowiadalo zadnemu z pozostalych przypadkéw przewidzianych przez rozporza-
dzenie nr 40/94.

Zmiana wprowadzona do pierwotnej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r. zostala
zatem przyjeta w oderwaniu od przypadkéw przewidzianych przez rozporzadzenie
nr 40/94, w ktérych to przypadkach wydzialy sprzeciwéw moga ponownie rozpatrzy¢
decyzje. Byla ona zatem pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej, co do czego
zreszta zgodzili sie zaréwno skarzaca w odwotaniu do Izby Odwotawczej, jak i Izba
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Odwotawcza w zaskarzonej decyzji oraz OHIM w odpowiedzi na skarge zlozonej
w ramach niniejszego postepowania.

W tym wzgledzie z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze akty instytucji, organéw
i organizméw Unii Europejskiej korzystaja co do zasady z domniemania zgodnosci
z prawem, a zatem wywoluja skutki prawne, nawet w przypadku wadliwosci, do czasu
stwierdzenia ich niewazno$ci lub cofniecia. Jednakze w ramach wyjatku od tej zasady
akty dotkniete wada, ktérej powaga jest tak oczywista, ze nie moze by¢ tolerowa-
na przez porzadek prawny Unii, powinny nawet z urzedu by¢ uznawane za niewy-
wolujace zadnego skutku prawnego, tj. uznawane za prawnie nieistniejace. Wyjatek
ten ma na celu zachowanie réwnowagi pomiedzy dwoma podstawowymi i niekiedy
przeciwstawnymi wymogami, ktére musi spetnia¢ porzadek prawny: stabilno$cia ob-
rotu prawnego i poszanowaniem zgodno$ci z prawem. Ze wzgled6w pewnosci prawa
i z uwagi na powage skutkéw zwigzanych ze stwierdzeniem nieistnienia aktu takie
stwierdzenie musi by¢ ograniczone do skrajnych przypadkéw (zob. podobnie wyroki
Trybunalu: z dnia 12 lipca 1957 r. w sprawach potaczonych 7/56 i od 3/57 do 7/57 Al-
gera i in. przeciwko Wspélnemu Zgromadzeniu, Rec. s. 81, 122; z dnia 12 maja 1977 r.
w sprawie 31/76 Hebrant przeciwko Parlamentowi, Rec. s. 883, pkt 23; z dnia 26 lute-
go 1987 r. w sprawie 15/85 Consorzio Cooperative d’Abruzzo przeciwko Komisji, Rec.
s. 1005, pkt 10, 11; z dnia 15 czerwca 1994 r. w sprawie C-137/92 P Komisja przeciwko
BASF iin,, Rec. s. [-2555, pkt 48—50).

I tak Trybunatl uznal, ze w braku szczegdlnych okolicznosci, ktére moglyby uzasadnic
taka zwloke, sprawozdanie z oceny ostatecznie przyjete przez administracje ponad
pietnascie miesiecy po uptywie okresu, za ktdre zostalo sporzadzone, jest pod wzgle-
dem prawnym nieistniejace (ww. w pkt 83 wyrok w sprawie Hebrant przeciwko Par-
lamentowi, pkt 22-26).

Ponadto Trybunal orzekl, Ze w ramach postepowania w sprawie uchybienia zobo-
wiazaniom panstwa czlonkowskiego nalezy do Trybunalu sprawdzenie, czy przepis
prawa wtérnego, ktdrego naruszenie zarzuca sie temu panstwu, podlega kompeten-
cjom przekazanym Wspdlnotom i nie jest ze wzgledu na te okoliczno$¢ pozbawiony
wszelkiej podstawy prawnej w porzadku wspdlnotowym, i to nawet gdy rozpatry-
wana decyzja nie byta przedmiotem skargi o stwierdzenie niewaznosci w wyznaczo-
nym terminie i stala sie w rezultacie ostateczna (wyrok Trybunalu z dnia 10 grudnia
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1969 r. w sprawach polaczonych 6/69 i 11/69 Komisja przeciwko Francji, Rec. s. 523,
pkt 11-13).

Te precedensy wskazuja, ze uchybienia, ktére sktaniajg sad Unii do uznania aktu za
prawnie nieistniejacy, réznia si¢ od przypadkéw niezgodnosci z prawem, ktérych
ustalenie skutkuje co do zasady stwierdzeniem niewazno$ci aktéw podlegajacych
kontroli zgodno$ci z prawem przewidzianej traktatem, nie ze wzgledu na ich charak-
ter, ale na ich powage i oczywisto$¢. Za prawnie nieistniejace powinny by¢ bowiem
uznane akty dotkniete uchybieniami, ktérych powaga jest oczywista w stopniu ma-
jacym wplyw na ich istotne warunki (zob. podobnie ww. w pkt 83 wyrok w sprawie
Komisja przeciwko BASF i in., pkt 51, 52).

W niniejszym przypadku, jak zostato stwierdzone w pkt 72—-82 powyzej, zmieniona
wersja decyzji z dnia 16 maja 2007 r. byla dotknieta uchybieniami zwiazanymi z istot-
nymi warunkami tego aktu, ktérych powaga i oczywisty charakter nie moglty w cato-
$ci uj$¢ uwadze ani stron postepowania w sprawie sprzeciwu, ani Izby Odwotawczej.

Izba Odwotawcza wskazala bowiem, ze czlonek Wydzialu Sprzeciwéw, ktéry jako
jedyny podpisal pismo zawiadamiajace skarzaca o zmienionej wersji decyzji z dnia
16 maja 2007 r., nie przedstawil uzasadnienia zastosowania w niniejszym przypad-
ku przepisu umozliwiajacego sprostowanie oczywistych bledéw (pkt 11 zaskarzonej
decyzji).

Tytulem uzupelnienia nalezy zauwazy¢, ze sam OHIM poswiecit pkt 27-32 odpowie-
dzi na skarge na podkresélenie, réwniez z urzedu, powagi przypadkéw niezgodnosci
z prawem, ktére dotycza zmienionej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r.
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Podobnie w odwolaniu wniesionym do Izby Odwolawczej w przedmiocie przyto-
czonych w pkt 15 powyzej fragmentéw zaskarzonej decyzji skarzaca wskazata, co
nastepuje:

»Ocena OHIM, zgodnie z ktéra [pierwotna wersja decyzji z dnia 16 maja 2007 r. byta
dotknieta] »oczywistym btedem«, nie moze zosta¢ uznana.

Analiza strony 4, do ktdrej odnosi si¢ OHIM, ujawnia, Ze niektére zdania sa ledwie
zrozumiate:

Cytowane fragmenty sa sprzeczne, ale nie stanowia wcale oczywistego btedu. Ktéra
z tych dwdch opinii nalezy uznaé za oczywiscie btedna?

Wreszcie [akapit] trzeci urywa sie w $rodku zdania [...]. W rezultacie [akapit ten] nie
jest zrozumialy.

Jednakze, poréwnujac [akapit] trzeci na stronie 4 [pierwotnej wersji decyzji z dnia
16 maja 2007 r.] z [akapitem] trzecim [zmienionej wersji decyzji z dnia 16 maja
2007 r.], stwierdza sie, Ze to nie pierwsze zdanie, ktére powinno zostaé¢ uzupelnione,
ale zupelnie rézne fragmenty, obejmujace w szczeg6lnosci nowe argumenty dotycza-
ce »daleki[ego] stop[nia] podobieristwa miedzy naswietlonymi kliszami a materiata-
mi do przetwarzania danych, zostaly wprowadzone. Te nowe argumenty [niestano-
wigce sprostowania] oczywistego btedu i w rezultacie bedace zmiang [decyzji z dnia
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16 maja 2007 r.] nie wydaja sie zgodnie z regulacja dotyczaca wspdlnotowego znaku
towarowego”.

I tak oczywisty charakter przypadkéw niezgodnosci z prawem dotyczacych zmienio-
nej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r. zostal podniesiony zaréwno przez skarzaca,
jak i przez Izbe Odwolawcza oraz OHIM w toku postepowania przed Sadem.

Tymczasem, jak stwierdzono w pkt 82 powyzej, Wydzial Sprzeciwéw wyczerpat swoje
kompetencje uprawniajace do orzekania w przedmiocie sprzeciwu juz przed dniem,
w ktérym zostata przyjeta bez jakiejkolwiek podstawy prawnej zmieniona wersja de-
cyzji z dnia 16 maja 2007 r. W tym wzgledzie nalezy stwierdzié, ze to uchybienie
kompetencyjne stanowi niezgodno$¢ z prawem, ktéra dotyczy istotnych warunkéw
rozpatrywanego aktu, tak ze nalezy stwierdzi¢ jego nieistnienie (zob. pkt 86 powyzej).

Z tego wzgledu, rozpatrujac odwolanie od takiego aktu, Izba Odwotawcza byta obo-
wigzana stwierdzi¢ jego nieistnienie prawne i uzna¢ go za niewazny, jak to zresz-
ta przyznal OHIM w odpowiedzi na pytania, ktére zostaly zadane stronom w tym
przedmiocie przez Sad.

Wynika z tego po pierwsze, ze Izba Odwolawcza naruszyla prawo, starajac sie ustali¢,
czy zmieniona wersja decyzji z dnia 16 maja 2007 r. miala wplyw na sytuacje prawna
skarzacej, oraz odrzucajac jako niedopuszczalne odwolanie od tego aktu, a po drugie,
ze nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji z urzedu w zakresie, w jakim nie
uznano w niej tego aktu za niewazny.

Z powyzszych rozwazan wynika takze, ze zakres praw z rejestracji znaku towarowe-
go, o ktdrego rejestracje zwrdcila sie skarzaca, zostal okre$lony w pierwotnej wersji
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decyzji z dnia 16 maja 2007 r. Tymczasem z przedstawionych Sadowi przez skarzaca
akt sprawy wynika, ze decyzja ta zostala jej doreczona tego samego dnia. Skarzg-
ca powinna byta zatem zgodnie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94 wnie$¢ odwolanie
w terminie dwdch miesiecy od tej daty. Jednakze skarzaca nie podwaza, ze nie wniosta
odwolania od tej decyzji przed uptywem tego terminu. Nastepnie nalezy stwierdzic,
ze w zasadzie nie bylo juz dopuszczalne w dniu, w ktérym wniosta odwolanie do Izby
Odwotawczej, podwazenie przez skarzaca zasadnosci decyzji Wydzialu Sprzeciwéw.

Nalezy jednak rozpatrzy¢ argumenty skarzacej dotyczace skutkéw powiadomienia
przez OHIM, przed uplywem terminu do wniesienia odwotania biegnacego od do-
reczenia pierwotnej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r., o zamiarze uchylenia tej
decyzji oraz argumenty, ktére skarzaca wywodzi z zasady ochrony uzasadnionych
oczekiwan.

— W przedmiocie skutkéw doreczenia pisma z dnia 8 czerwca 2007 r. w odniesieniu
do uplywu terminu do wniesienia odwolania

Pismem z dnia 8 czerwca 2007 r. (zob. pkt 17 powyzej) skarzaca zostata powiadomio-
na o zamiarze dokonania przez Wydzial Sprzeciwéw uchylenia decyzji z dnia 16 maja
2007 r.

Skarzaca twierdzi, ze nalezy wzia¢ pod uwage doreczenie tego pisma, ktdére nasta-
pito w trakcie rozpoczynajacego bieg od doreczenia pierwotnej wersji decyzji z dnia
16 maja 2007 r. terminu do wniesienia odwolania, dla celéw oceny dopuszczalno-
$ci jej odwolania ztozonego do Izby Odwolawczej. Skarzaca powoluje sie réwniez na
okolicznos¢, ze odpowiedziata na pismo z dnia 8 czerwca 2007 r. w terminie, ktéry
zostal jej wyznaczony w tym pi$mie.
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W tym wzgledzie w pierwszej kolejno$ci nalezy stwierdzi¢, ze powiadomienie stron
postepowania w sprawie sprzeciwu o zamiarze uchylenia decyzji na podstawie art. 77a
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 80 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009)
stanowi dla Wydzialu Sprzeciwéw obowiazkowy $rodek konsultacyjny majacy na
celu umozliwienie stronom przedstawienia ich punktu widzenia na temat tego, czy
uchylenie to jest czy nie jest uzasadnione, oraz wypowiedzenia sie tym samym co do
oceny OHIM dotyczacej tego, czy zostaly spelnione przestanki okreslone w art. 77a
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 80 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009).
W tych okolicznosciach skarzaca nie mogta mie¢ Zadnej pewnoséci w §wietle pisma
z dnia 8 czerwca 2007 r. co do tego, jaka decyzje podejmie OHIM w odniesieniu do
uchylenia decyzji z dnia 16 maja 2007 r.

W drugiej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze z art. 77a ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94
wynika, iZ postepowanie w sprawie uchylenia przeprowadza si¢ bez uszczerbku dla
prawa stron do wniesienia odwotania od decyzji, ktérej uchylenie jest rozwazane.

Z tego wzgledu i w braku jakiegokolwiek wyraznego uscislenia w rozporzadzeniu
nr 40/94 wszczecie na podstawie art. 77a ust. 2 tego rozporzadzenia konsultacji z zain-
teresowanymi stronami przed uchyleniem decyzji nie moze skutkowaé zawieszeniem
biegu terminu do wniesienia odwolania przewidzianego w art. 59 tegoz rozporza-
dzenia [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie T-419/07 Okalux
przeciwko OHIM — Messe Diisseldorf (OKATECH), Zb.Orz. s. 11-2477, pkt 34].

Argumenty wywodzone przez skarzaca z tego, ze jednoczesne toczenie sie postepo-
wania odwotawczego i postepowania w sprawie uchylenia bytoby niespdjne, nalezy
zreszta oddalid.
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Po pierwsze, przy zalozeniu, ze jednoczenie toczenie si¢ dwdch postepowan rzeczy-
wiscie stanowi niespojno$é, stwierdzenie takie w zadnym razie nie pozwala podwazaé
bezwarunkowych, jasnych i precyzyjnych przepiséw dotyczacych warunkéw zaréw-
no uchylenia, jak i terminéw majacych zastosowanie do wniesienia odwotan do izb
odwotawczych.

Po drugie, podnoszona niespdjno$¢ nie zostata wykazana. Z jednej strony postgpowa-
nie w sprawie uchylenia moze by¢ prowadzone szybko do kornca i powinno zakonczy¢
sie¢ w terminie sze$ciu miesiecy od doreczenia decyzji. Chociaz jest malo prawdo-
podobne przy uwzglednieniu majacych zastosowanie terminéw proceduralnych, by
izba odwotawcza rozpoznala sprawe przed koricem postepowania w sprawie uchyle-
nia, w przypadku gdyby decyzja utrzymana w mocy przez izbe odwolawcza zostata
nastepnie uchylona przez wydzial sprzeciwdw, wiazaloby sie to po prostu z tym, ze
nowa decyzja powinna zosta¢ wydana, a w przypadku gdyby decyzja zostata uchylona
przez izbe odwotawcza, wigzatoby sie to z tym, ze postepowanie w sprawie sprzeciwu
staloby sie bezprzedmiotowe. Z drugiej strony przy zalozeniu uchylenia przez wy-
dzial sprzeciwéw decyzji bedacej przedmiotem odwolania izba odwotawcza musia-
taby umorzy¢ postepowanie w sprawie odwotania. Skarzaca nie ma zatem w zadnym
wypadku podstawy, by twierdzi¢, ze réwnolegle prowadzenie postepowania w spra-
wie uchylenia i wniesienie odwotlania od tejze decyzji mogloby doprowadzi¢ do nie-
spdjnego wyniku.

Wreszcie podwazenie przez skarzaca zasadnos$ci decyzji z dnia 16 maja 2007 r. w ra-
mach postepowania w sprawie uchylenia, ktére to postepowanie jest autonomiczne
w stosunku do postepowania odwolawczego przewidzianego w art. 57 i nast. roz-
porzadzenia nr 40/94, nie moze zosta¢ uznane za odwolanie wniesione od rozpa-
trywanej decyzji. Wniesienie odwotania jest bowiem uzaleznione od wymogéw
proceduralnych — obejmujacych uiszczenie optaty — i formalnych, ktérych skarzaca
nie spelnita. W kazdym razie, nawet przy zaltozeniu, ze pismo z uwagami skarzacej
przedstawione w dniu 23 lipca 2007 r. mozna by uzna¢ za odwotanie od decyzji z dnia
16 maja 2007 r., odwotlanie takie bytoby wniesione po uptywie terminu.
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Z powyzszych rozwazan wynika, ze skarzaca nie ma podstaw do tego, by twierdzic,
ze doreczenie pisma z dnia 8 czerwca 2007 r. skutkowalo zawieszeniem biegu termi-
nu do wniesienia odwotania, ktéry zaczal biec w chwili doreczenia pierwotnej wersji
decyzji z dnia 16 maja 2007 r.

— W przedmiocie argumentéw wywodzonych przez skarzaca z zasady ochrony
uzasadnionych oczekiwan

Skarzgca utrzymuje, ze mogla wnie§¢ odwolanie skierowane przeciwko zmienionej
wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r. ze wzgledu na uzasadnione oczekiwania, kto-
re wzbudzito u niej pismo cztonka Wydziatu Sprzeciwéw z dnia 19 grudnia 2007 r.
(zob. pkt 22 powyzej). Podnosi réwniez, ze poszanowanie tej zasady wymagaloby, aby
OHIM wskazat jej, iz doreczenie pisma z dnia 8 czerwca 2007 r. powiadamiajacego
0 jego zamiarze uchylenia decyzji z dnia 16 maja 2007 r. (zob. pkt 17 powyzej) nie
skutkuje zawieszeniem biegu terminu do wniesienia odwolania.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nawet przy braku odpowiednich przepiséw
prawo powotlania si¢ na zasade ochrony uzasadnionych oczekiwan przystuguje kazdej
jednostce w sytuacji, w ktoérej instytucja, udzielajac konkretnych zapewnien, wzbudzi-
ta u niej uzasadnione nadzieje. Takimi zapewnieniami sa niezaleznie od formy, w ja-
kiej sa one przekazywane, doktadne, bezwarunkowe i spéjne informacje pochodzace
z uprawnionych i wiarygodnych zrdédel [zob. wyrok Sadu z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie T-388/04 Kachakil Amar przeciwko OHIM (Podluzna linia zakoriczona
tréjkatem), niepublikowany w Zbiorze, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo].

Natomiast nikt nie moze powotac sie¢ na naruszenie tej zasady w razie braku przedsta-
wienia przez administracje doktadnych zapewnien (zob. wyrok Sadu z dnia 14 lutego
2006 r. w sprawach polaczonych T-376/05 i T-383/05 TEA-CEGOS i STG przeciwko
Komisji, Zb.Orz. s I1-205, pkt 88 i przytoczone tam orzecznictwo).
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Wedlug orzecznictwa strona nie ma zatem podstaw, by powolywac sie na milczenie
ze strony administracji w celu podniesienia naruszenia zasady ochrony uzasadnio-
nych oczekiwan. W tych okoliczno$ciach brak wskazania w pi§mie skierowanym do
stron w dniu 8 czerwca 2007 r., w ktérym cztonek Wydzialu Sprzeciwéw powiada-
mial o swoim zamiarze uchylenia decyzji z dnia 16 maja 2007 r., ze wszczecie po-
stepowania w sprawie uchylenia nie skutkuje przerwaniem lub zawieszeniem biegu
terminu do wniesienia odwotania przewidzianego w art. 59 rozporzadzenia nr 40/94,
nie moze by¢ uznany za wzglad mogacy wzbudza¢ u skarzacej uzasadnione nadzieje
co do przerwania lub zawieszenia biegu tego wiazacego terminu — o ktérym przypo-
mniano jej zreszta przy doreczeniu decyzji z dnia 16 maja 2007 r.

Bezsporne jest jednak, ze pismem z dnia 19 grudnia 2007 r. pelnomocnik OHIM
wskazatl stronom, ze zmieniona wersja decyzji z dnia 16 maja 2007 r. jest decyzjg, od
ktorej przystuguje odwotanie w terminie rozpoczynajacym bieg w chwili powiado-
mienia o nowej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r.

Nalezy stwierdzi¢, ze pismo to ograniczylo sie do wskazania stronom postepowania
przed Wydziatlem Sprzeciwéw, ze moga one wnie$¢ odwotanie skierowane przeciwko
zmienionej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r., ktéra zostala im doreczona w dniu
26 listopada 2007 r. Wskazanie takie nie oznaczalo w sposéb precyzyjny i bezwarun-
kowy, Ze skarzaca mogta jeszcze w tej dacie wnie§¢ odwolanie skierowane przeciw-
ko pierwotnej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r., ktéra — jak stwierdzono (zob.
pkt 93-95 powyzej) — jest jedynym aktem wywolujacym skutki prawne w niniejszym
przypadku.

Tymczasem w kazdym razie skarzaca nie ma podstaw do powolywania sie na zasa-
de ochrony uzasadnionych oczekiwan, by unikna¢ prekluzji, ktéra stosuje sie do niej
ze wzgledu na powstrzymanie si¢ od wniesienia w przewidzianym do tego terminie
odwolania skierowanego przeciwko pierwotnej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r.

Jesli chodzi o mozliwo$¢ powolania sie na zasade ochrony uzasadnionych oczeki-
wan w celu unikniecia prekluzji, z orzecznictwa wynika, Ze strona skarzaca musi
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by¢ w stanie wykaza¢ istnienie oczekiwan opartych na dokladnych zapewnieniach
ze strony administracji powodujacych zrozumiata watpliwo$¢ u osoby, ktéra dziata
w dobrej wierze i dochowuje nalezytej staranno$ci wymaganej od dostatecznie po-
informowanego przedsigbiorcy (postanowienie Trybunatu z dnia 13 grudnia 2000 r.
w sprawie C-44/00 P Sodima przeciwko Komisji, Rec. s. I-11231, pkt 50).

W niniejszym przypadku skarzaca — przy uwzglednieniu wigzacego charakteru ter-
minu do wniesienia odwolania, o czym zreszta jej przypomniano przy doreczeniu
pierwotnej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r. — jako Ze nie wniosta w tym terminie,
nawet z ostroznosci, odwolania od tej decyzji, nie data dowodu zwykle wymaganej
staranno$ci, by mdc powolywaé sie na zasade ochrony uzasadnionych oczekiwan
(zob. podobnie ww. w pkt 101 wyrok w sprawie OKATECH, pkt 53).

Wynika z powyzszego, ze skarzaca nie ma podstaw, by twierdzi¢, ze Izba Odwolawcza
niestusznie odrzucila jako niedopuszczalne odwolanie w zakresie, w jakim odwotanie
to miato na celu podwazenie zasadnosci decyzji wydanej przez Wydziat Sprzeciwéw.

W przedmiocie zgdan dotyczacych oddalenia przez Sqd sprzeciwu w catosci

Argumenty OHIM

OHIM utrzymuje, ze wlasciwos$¢ Sadu okreslona jest art. 63 rozporzadzenia nr 40/94
(obecnie art. 65 rozporzadzenia nr 207/2009) i ze ogranicza sie ona w rezultacie do
kontroli zgodnosci z prawem decyzji izb odwolawczych, ktéra moze doprowadzi¢
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w razie potrzeby tylko do stwierdzenia ich niewaznosci lub ich zmiany. Z tego wzgledu
zadanie skarzacej majace na celu oddalenie przez Sad sprzeciwu jest niedopuszczalne.

Ocena Sadu

Wystepujac z drugim zadaniem, skarzaca zwraca sie do Sadu tytutem gtéwnym o od-
dalenie, po stwierdzeniu niewaznosci zaskarzonej decyzji, w catosci sprzeciwu wnie-
sionego przez wlasciciela zarejestrowanego w Hiszpanii wcze$niejszego graficznego
znaku towarowego dm.

Na mocy art. 63 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 ust. 3 rozporzadzenia
nr 207/2009) sad Unii ma wlasciwos$¢ w sprawie stwierdzenia niewazno$ci lub zmiany
decyzji izb odwotawczych. W tym wzgledzie zadanie wydania przez Sad decyzji, ktéra
zdaniem jednej ze stron powinna byta podjac¢ izba odwotawcza, objete jest kompeten-
cja do zmiany decyzji izb odwolawczych przewidziana w art. 63 ust. 3 rozporzadzenia
nr 40/94 [zob. podobnie wyroki Sadu: z dnia 12 wrzes$nia 2007 r. w sprawie T-363/04
Koipe przeciwko OHIM - Aceites del Sur (La Espanola), Zb.Orz. s. I1I-3355, pkt 29,
30; z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie T-413/07 Bayern Innovativ przeciwko OHIM —
Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), niepublikowany w Zbiorze, pkt 14-16].

Jednakze, jak stwierdzono (zob. pkt 116 powyzej), Izba Odwolawcza doktadnie za-
stosowala zasady dotyczace dopuszczalnosci odwotan, uznajac, ze nie bylo dopusz-
czalne podwazenie przez skarzacg zasadnosci decyzji, w ktérej Wydziat Sprzeciwéw
rozpatrzyl sprzeciw. Wynika z tego, ze w konsekwencji zagdania skarzacej majace na
celu oddalenie przez Sad wspomnianego sprzeciwu moga zosta¢ tylko oddalone.
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W przedmiocie zgdan majacych na celu przekazanie przez Sad sprawy do OHIM

Argumenty OHIM

OHIM podnosi, ze zobowiazany jest do podjecia sSrodkéw wymaganych w celu zasto-
sowania sie do wyrokéw Sadu na mocy art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94 (obec-
nie art. 65 ust. 6 rozporzadzenia nr 207/2009). Wynika z tego zdaniem OHIM, ze
skierowane do Sadu zadania nalozenia nakazu na OHIM sa niedopuszczalne.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94 OHIM zobowigzany jest do podjecia
niezbednych srodkéw w celu zastosowania sie do wyrokéw wydanych przez sad Unii.
Wynika z tego, ze zadania skarzacej, przedstawione positkowo, majace na celu prze-
kazanie przez Sad sprawy OHIM do ponownego rozpatrzenia sa bezprzedmiotowe
i w nastepstwie niedopuszczalne.

W przedmiocie kosztéw

Zadania skarzacej majace na celu obciazenie wnoszacej sprzeciw kosztami moga by¢
tylko oddalone, gdyz wnoszaca sprzeciw nie wystepowala jako interwenient przed
Sadem.
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Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcig-
zona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Jednakze na mocy
z art. 87 § 3 regulaminu postepowania niezaleznie od wyniku sprawy Sad moze nato-
zy¢ na strone obowiazek zwrotu kosztow, ktore w rezultacie jej dziatania, niemajgce-
go uzasadnionego powodu lub podjetego w zlej wierze, poniosta druga strona.

W okolicznosciach niniejszej sprawy nalezy wzia¢ pod uwage, po pierwsze, okolicz-
nos¢, ze pierwotna wersja decyzji z dnia 16 maja 2007 r. zawierala niezrozumiate
uzasadnienie, po drugie, powage przypadkéw niezgodno$ci z prawem, ktére mialy
miejsce przy powiadomieniu o zmienionej wersji decyzji z dnia 16 maja 2007 r., a po
trzecie, okolicznos¢, ze skarzaca zostata nakloniona do wniesienia odwotania do Izby
Odwotawczej w pi$mie skierowanym do niej przez OHIM w dniu 19 grudnia 2007 r.
W rezultacie nalezy uznac za spowodowane dzialaniem niemajacym uzasadnionego
powodu w rozumieniu art. 87 ust. 3 regulaminu postepowania wszystkie koszty po-
niesione przez skarzaca w ramach niniejszego postepowania w sprawie skargi i ob-
ciazy¢ na tej podstawie OHIM caloscia kosztéw, nawet przy braku zadania skarzacej
w tym wzgledzie.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (pierwsza izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Pierwszej Izby Odwolawczej Urzedu Har-
monizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
z dnia 30 pazdziernika 2008 r. (sprawa R 228/2008-1) dotyczacej postepowa-
nia w sprawie sprzeciwu pomiedzy Distribuciones Mylar, SA a dm-drogerie
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markt GmbH & Co. KG w zakresie, w jakim nie uznano w niej za niewazna
zmienionej wersji decyzji Wydzialu Sprzeciwéw z dnia 16 maja 2007 r.

2) W pozostalym zakresie skarga zostaje w czeéci odrzucona, a w czesci
oddalona.

3) OHIM zostaje obciazony kosztami postepowania.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 9 wrze$nia 2011 r.

Podpisy
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