OHIM PRZECIWKO ZAPF CREATION

POSTANOWIENIE TRYBUNALU (druga izba)
z dnia 1 grudnia 2004 r.”

W sprawie C-498/01 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 49 Statutu WE Trybunalu
Sprawiedliwosci, wniesione w dniu 20 grudnia 2001 r.,

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez A. von Miihlendahla, D. Schennena oraz C. Rehl
Seberg, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw, z adresem do doreczen
w Luksemburgu,

wnoszacy odwolanie,
* Jezyk postgpowania: niemiecki.
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popierany przez

Zjednoczone Krélestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pélnocnej, reprezentowane
przez K. Manjia, dzialajacego w charakterze pelnomocnika, oraz przez M. Tappina,
barrister, z adresem do doreczent w Luksemburgu,

interwenient w postgpowaniu odwolawczym,

w ktérej druga strong postepowania jest:

Zapf Creation AG, z siedzibg w Rodental (Niemcy), reprezentowana przez
A. Kockldunera, Rechtsanwalt, oraz S. Zecha, Patentanwalt, z adresem do doreczeni
w Luksemburgu,

skarzaca w pierwszej instancji,
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TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, J.-P. Puissochet (sprawozdawca)
i R. Schintgen, sedziowie,

rzecznik generalny: F. G. Jacobs,
sekretarz: M.-F. Contet, gtéwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 stycznia
2004 r.,

po wysluchaniu rzecznika generalnego,

wydaje nastepujace

Postanowienie

1 W odwolaniu Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory, zwany dalej ,OHIM”) wnosi o uchylenie wyroku Sadu Pierwszej
Instancji Wspolnot Europejskich z dnia 3 paZzdziernika 2001 r. w sprawie T-140/00
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Zapf Creation przeciwko OHIM (New Born Baby), Rec. str. 11-2927 (zwanego dalej
»zaskarzonym wyrokiem”), na mocy ktdrego, po pierwsze, stwierdzono niewaznoéé
decyzji Trzeciej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 21 marca 2000 r. (sprawa
R 348/1999-3), odmawiajacej rejestracji grupy sktadniowej ,New Born Baby” jako
wspélnotowego znaku towarowego (zwanej dalej ,sporna decyzja”) i po drugie,
obcigzono OHIM wiasnymi kosztami, jak réwniez kosztami poniesionymi przez
skarzaca.

Stwierdzajac t¢ niewaznosé, Sad uznal, po pierwsze, ze grupa skladniowa ,New Born
Baby” nie wskazuje ani na jako$¢, ani na przeznaczenie, ani na zadng inna ceche
towar6w, dla ktérych wystapiono o rejestracje, a mianowicie ,lalek stuzacych do
zabawy oraz akcesoriéw dla takich lalek, w formie zabawek”. W konsekwencji Sad
orzekl, ze OHIM niestusznie odméwil rejestracji tej grupy skiadniowej jako
wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ) rozporzadzenia
Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1).

Po drugie, Sad wskazal, ze zastosowanie podstawy odmowy rejestracji uregulowanej
w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 40/94 pociaga za sobg zastosowanie podstawy
odmowy rejestracji zawartej w art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia. Wobec tego
Sad orzekl, ze nieuwzglednienie pierwszej podstawy odmowy rejestracji na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 pociagalo za sobg, w drodze
konsekwencji, wylaczenie drugiej podstawy odmowy rejestracji na postawie art. 7
ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia, na ktérej decyzja ta zostata oparta.

Trybunal zapoznal si¢ z opinig rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu
19 lutego 2004 r.
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W opinii tej rzecznik generalny stwierdzil, ze Sad, stwierdzajac niewazno$¢ spornej
decyzji, naruszyl prawo poprzez bledne zastosowanie zaréwno art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, jak i art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia.
W konsekwencji rzecznik generalny zwrécit si¢ do Trybunalu z propozycja
uchylenia zaskarzonego wyroku, rozstrzygniecia co do istoty sprawy i oddalenia
skargi Zapf Creation (zwanej dalej ,Zapf Creation”) wniesionej do Sadu Pierwszej
Instancji.

Pismem z dnia 25 marca 2004 r. Zapf Creation poinformowata Trybunal, ze
wycofala ona wniosek o rejestracje grupy skiadniowej ,New Born Baby” jako
wspolnotowego znaku towarowego.

Pismem z dnia 19 kwietnia 2004 r. skierowanym do Trybunalu OHIM potwierdzit
wycofanie przez Zapf Creation wniosku o rejestracje, jak réwniez jego skutecznosc.
W tym samym pi$mie z dnia 19 kwietnia 2004 r. OHIM stwierdzil, ze w tych
okolicznosciach ,postepowanie przed Trybunalem Sprawiedliwosci i postgpowanie
przed Sadem staly sie bezprzedmiotowe”. Jednakze OHIM wskazal, ze wynika to
z wycofania przez Zapf Creation zgloszenia znaku towarowego i ze w konsekwencji
spolka ta powinna zosta¢ obcigzona kosztami postepowania zawistego przed
Trybunalem, jak i przed Sadem.

Pismem z dnia 11 maja 2004 r. Zapf Creation poinformowafa Trybunal, ze podziela
analize OHIM, wedlug ktérej sprawa zostala uregulowana na przyszio$¢. W tym
samym piémie spétka ta podkreslita natomiast, ze Sad uwzglednit jej skarge
i stwierdzila, ze w konsekwencji kazda ze stron powinna ponie$¢ wiasne koszty
poniesione w zwigzku z postepowaniem zawistych przed Trybunalem i przed Sadem.

Wreszcie pismem z dnia 26 maja 2004 r. OHIM poinformowal Trybunat o zawarciu
,ugody” miedzy stronami dotyczacej rozlozenia kosztéw i wskazal, ze w tych
okolicznosciach cofa swéj ,wniosek w sprawie kosztéw zlozony w dniu 19 kwietnia
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w ramach postgpowania C-498/01 P”, czyli wniosek o obciazenie Zapf Creation
kosztami obu postepowari.

Ocena Trybunalu

Wycofanie wniosku o rejestracje w charakterze wspélnotowego znaku towarowego
grupy sktadniowej ,New Born Baby”, dokonane po ogloszeniu opinii rzecznika
generalnego, nie pozbawia catkowicie przedmiotowosci niniejszego odwolania.

W istocie wycofanie to, samo w sobie, nie ma wplywu na zaskarzony wyrok. Ten
ostatni wywotat skutki prawne i OHIM wcigz moglby uzasadnié interes w podjeciu
czynno$ci w celu podwazenia tych skutkéw i w celu uzyskania wyktadni przepiséw
art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzadzenia nr 40/94, ktéra Sad w niniejszej sprawie uznal
za whadciwa. Ponadto w wyroku tym uwzgledniono zasadnoéé zarzutéw Zapf
Creation i mégiby on zosta¢ wykorzystany przez te spétke w ramach innych
postepowan w sprawie rejestracji wspomnianej grupy sktadniowe;.

Jednakie bezsporne jest, ze wycofanie to skutkuje zakorfczeniem sporu
w przedmiocie odmowy rejestracji tej grupy sktadniowej w charakterze wspdlno-
towego znaku towarowego. Strony zgadzaja sie zatem na stwierdzenie, ze spér ten
zostal uregulowany na przyszlos¢. OHIM uwaza w szczegélnodci, ze wycofanie
wniosku o rejestracje jest ,skuteczne” i stwierdza, ze jego zarzuty skierowane
przeciwko zaskarzonemu wyrokowi sa wobec tego bezprzedmiotowe.

W tych okolicznosciach postepowanie w przedmiocie niniejszego odwotania nalezy
umorzyé.
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W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, stosowanego do postepowania odwolawczego na
mocy art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Ponadto zgodnie z art. 69 § 6, jezeli sprawa
nie konczy si¢ wydaniem wyroku, rozstrzygniecie w przedmiocie kosztéw lezy
w granicach swobodnego uznania Trybunalu.

W niniejszej sprawie nalezy wskazaé, ze zgodnie z opinig rzecznika generalnego
OHIM slusznie wniést o uchylenie zaskarzonego wyroku i oddalenie wniesionej
przez Zapf Creation na sporna decyzje skargi. Nalezy nastepnie stwierdzi¢, ze
ostatecznie odwolanie nie stalo si¢ bezprzedmiotowe z uwagi na podjeta przez Zapf
Creation decyzje dotyczaca wycofania w dniu 25 marca 2004 r., po ogloszeniu
niekorzystnej dla tej spétki opinii rzecznika generalnego, zlozonego przez nig w dniu
6 pazdziernika 1997 r. wniosku o rejestracje.

W konsekwencji wlasciwe mogloby by¢, jak wniést OHIM w swym pismie z dnia
19 kwietnia 2004 r., obcigzenie Zapf Creation kosztami postepowania w obu
instancjach.

Jednakze w zaskarzonym wyroku OHIM zostal obcigzony wlasnymi kosztami
i kosztami poniesionymi przez Zapf Creation. W konsekwencji umorzenia
postepowania w przedmiocie niniejszego odwolania zaskarzony wyrok nie moze
zosta¢ podwazony, co wigze si¢ z tym, ze obcigzenie OHIM kosztami postgpowania
przed Sadem nie moze zosta¢ w tym przypadku skorygowane.

Ponadto OHIM w swym pi$mie z dnia 26 maja 2004 r. cofnal wniosek o obcigzenie
Zapf Creation kosztami postgpowania w obu instancjach.
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Uwzgledniajac powyisze rozwazania, nalezy w okolicznoéciach niniejszej sprawy
obcigzy¢ Zapf Creation kosztami postepowania w niniejszej instancji.

Zjednoczone Krélestwo, interwenient, ponosi wlasne koszty na podstawie art. 69 § 4
regulaminu.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (druga izba) postanawia:

1) Umorzy¢ postepowanie w przedmiocie odwolania wniesionego przez Urzad
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM).

2) Zapf Creation AG zostaje obcigzona kosztami postepowania w niniejszej
instancji,

3) Zjednoczone Krolestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Péinocnej ponosi
wlasne koszty.

Podpisy
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