OHIM PRZECIWKO KAUL

WYROK TRYBUNALU (wielka izba)
z dnia 13 marca 2007 r.”

W sprawie C-29/05 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedliwosci,
whniesione w dniu 25 stycznia 2005 r.,

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez A. von Miithlendahla oraz G. Schneidera, dzialaja-
cych w charakterze pelnomocnikéw,

wnoszacy odwolanie,

w ktorej pozostalymi uczestnikami postepowania sa:

Kaul GmbH, z siedziba w Elmshorn (Niemcy), reprezentowana przez G. Wiirtenber-
gera oraz R. Kunzego, Rechtsanwilte,

strona skarzaca w postepowaniu w pierwszej instancji,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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Bayer AG, z siedziba w Leverkusen (Niemcy),

strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM,

TRYBUNAL (wielka izba),

w sktadzie: V. Skouris, prezes, P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts
i J. Klucka, prezesi izb, J.N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Schiemann
(sprawozdawca), G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilesic i J. Malenovsky, sedziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: K. Sztranc-Stawiczek, administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 27 czerwca
2006 r.,

po zapoznaniu sie z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 paz-
dziernika 2006 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) wnosi w odwotaniu o uchylenie wyroku Sadu Pierwszej Instancji Wspol-
not Europejskich z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-164/02 Kaul przeciwko
OHIM — Bayer (ARCOL), Zb.Orz. str. II-3807 (zwanego dalej ,zaskarzonym wyro-
kiem”), w ktérym Sad stwierdzil niewaznos$¢ decyzji Trzeciej Izby Odwotawczej
OHIM z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie R 782/2000-3 (zwanej dalej ,sporng decy-
zja”), odrzucajacej sprzeciw Kaul GmbH (zwanej dalej ,Kaul”) wobec rejestracji
oznaczenia sfownego ,ARCOL” jako wspdlnotowego znaku towarowego.

W pkt 29 i 30 zaskarzonego wyroku Sad orzekl, ze Izba Odwotawcza blednie uznata
w omawianej decyzji, iz nieprzedstawione wydajacemu w pierwszej instancji decyzje
Wydziatowi Sprzeciwéw OHIM okolicznosci faktyczne nie mogty by¢ po raz pierw-
szy przedstawione przez skarzaca na poparcie jej odwolania do Izby Odwotawczej.
Zgodnie z brzmieniem wyzej omawianego wyroku Izba Odwotawcza bytaby nato-
miast zobowigzana uwzglednic te okolicznosci celem wydania decyzji w przedmiocie
whniesionego do niej odwolania.

W odwotaniu OHIM utrzymuje, iz orzekajac w ten sposéb Sad dokonal btednej
wyktadni przepiséw rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) i rozporzadze-
nia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie
nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1, zwanego dalej ,rozporzadzeniem wykonawczym?”).
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Ramy prawne

Rozporzgdzenie nr 40/94

Artykul 8 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Wzgledne podstawy odmowy
rejestracji”, stanowi w ust. 1 lit. b):

»W wyniku sprzeciwu wlasciciela wcze$niejszego znaku towarowego zgloszonego
znaku towarowego nie rejestruje sie, jezeli:

b) z powodu identyczno$ci lub podobienstwa do wcze$niejszego znaku towaro-
wego, identycznosci lub podobienistwa towaréw lub ustug istnieje prawdopodo-
biefistwo wprowadzenia w btad opinii publicznej [odbiorcéw] na terytorium, na
ktérym wczeéniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobienistwo wpro-
wadzenia w blad obejmuje réwniez prawdopodobienstwo skojarzenia z wcze-
$niejszym znakiem towarowym”.

Artykut 42 ust. 3 tego rozporzadzenia przewiduje:

»Sprzeciw sporzadza si¢ w formie pisemnej i okresla on podstawy, na jakich jest
oparty. Sprzeciw uznaje si¢ za prawidlowo wniesiony dopiero po uiszczeniu optaty.
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W terminie wyznaczonym przez Urzad osoba wnoszaca sprzeciw przedstawia stan
faktyczny, dowody i argumenty na poparcie swojego stanowiska”.

Artykul 52 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany , Wzgledne podstawy uniewaznie-
nia”, przewiduje w ust. 1 lit. a):

»Niewazno$¢ wspolnotowego znaku towarowego stwierdza sie na podstawie wniosku
do Urzedu lub roszczenia wzajemnego w postepowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy istnieje wczesniejszy znak towarowy okreslony w art. 8 ust. 2
i jezeli spelnione sa warunki okres$lone w ust. 1 lub w ust. 5 tego artykutu”.

Figurujacy w tytule VII rozporzadzenia nr 40/94 poswieconym postepowaniu odwo-
tawczemu art. 57 ust. 1 tego rozporzadzenia stanowi w szczegdlnosci, iz ,,[o]dwolanie
przysluguje od decyzji ekspertéw, wydzialéw sprzeciwéw, wydzialéw administracji
znakéw towarowych i prawnych oraz wydzialéw uniewaznien”.

Zgodnie z brzmieniem art. 59 tego rozporzadzenia:

»Odwotanie wnosi sie na pi$mie do Urzedu, w terminie dwdch miesiecy od dnia dore-
czenia decyzji, ktérej odwotanie dotyczy [...]. Pisemne stanowisko przedstawiajace
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podstawy odwotania wnosi si¢ w terminie czterech miesiecy od daty zawiadomienia
o decyzji”.

Artykul 61 tego rozporzadzenia, zatytutowany ,Rozpatrywanie odwotan”, stanowi:

»1. Jezeli odwolanie jest dopuszczalne, izba odwolawcza bada, czy odwolanie zastu-
guje na uwzglednienie.

2. W trakcie rozpatrywania odwolania izba odwotawcza wzywa strony, tak czesto jak
to jest konieczne, do przedstawiania w terminie wyznaczonym przez izbe odwotaw-
cza uwag dotyczacych materiatéw przekazanych przez inne strony lub izbe”.

Artykul 62 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Decyzje w sprawie odwotan”,
stanowi:

»1. Po rozpatrzeniu odwolania co do istoty izba odwotawcza podejmuje decyzje
w sprawie odwolania. Izba odwolawcza moze albo skorzysta¢ z uprawnien w gra-
nicach kompetencji posiadanych przez instancje, ktéra podjeta zaskarzona decyzje,
albo przekaza¢ sprawe do wspomnianej instancji w celu dalszego postepowania.
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2. Jezeli izba odwolawcza przekazuje sprawe do dalszego postepowania do instancji,
ktoéra podjeta zaskarzona decyzje, instancja ta jest zwigzana rozstrzygnieciem sprawy
co do istoty przez izbe odwotawczg, jezeli stan faktyczny jest ten sam.

Artykut 63 tego rozporzadzenia, zatytutowany ,Skargi do Trybunatu Sprawiedliwo-
$ci”, stanowi:

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

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

3. Trybunatl Sprawiedliwos$ci ma wlasciwos$¢ w sprawie stwierdzenia niewaznosci lub
zmiany zaskarzanej decyzji.
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Figurujacy po$wieconej procedurze sekcji 1, zatytulowanej ,Postanowienia ogdlne”,

art. 74 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,Badanie przez Urzad stanu faktycz-
nego z urzedu”, stanowi:

»1. W trakcie postepowania Urzad bada stan faktyczny z urzedu; jednakze w poste-
powaniu odnoszacym sie do wzglednych podstaw odmowy rejestracji Urzad ograni-
cza si¢ w tym badaniu do stanu faktycznego, dowoddéw i argumentéw przedstawio-
nych przez strony oraz poszukiwanego zado$¢uczynienia.

2. Urzad moze nie wzig¢ pod uwage stanu faktycznego lub dowodéw, ktérych zain-
teresowane strony nie przedstawily w odpowiednim terminie”.

Zgodnie z brzmieniem art. 76 ust. 1 tego rozporzadzenia:

»W kazdym postepowaniu przed Urzedem $rodki udostepniania i pozyskiwania
dowodéw obejmuja:

a) przestuchanie stron;

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

d) przestuchanie $wiadkéw;

e) opinie bieglych;

f) pisemne o$wiadczenia, dokonywane pod przysiega lub potwierdzone, lub majace
podobny skutek na mocy ustawodawstwa panstwa, w ktérym sporzadzono takie
o$wiadczenie”.

Rozporzadzenie wykonawcze

Zasada 16 ust. 3 rozporzadzenia wykonawczego stanowi:

»Dane szczeg6lowe [dotyczace] stanu faktycznego, dowoddéw oraz argumentéw oraz
pozostal[e] dokument[y] uzupelniajac[e] okreslon[e] w ust. 1 oraz dowod[y] okre-
slon[e] w ust. 2, moga by¢ przedstawione, jezeli nie zostaly przedstawione razem
ze sprzeciwem lub po nim, w terminie nastepujacym po wszczeciu postepowania
w sprawie sprzeciwu, ktéry Urzad moze wyznaczy¢ w zastosowaniu zasady 20 ust. 2”.
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Zasada 20 ust. 2 tego rozporzadzenia przewiduje:

sJezeli sprzeciw nie zawiera danych szczegélowych [dotyczacych] stanu faktycznego,
dowoddw oraz argumentéw okres$lonych w zasadzie 16 ust. 112, Urzad wzywa strone
wnoszaca sprzeciw do przedstawienia takich danych szczegétowych Urzedowi w ter-
minie okreslonym przez Urzad. Wszystko, co przedstawia strona wnoszaca sprzeciw,
przekazuje sie zglaszajacemu, ktéry ma mozliwo$¢ odpowiedzi w terminie okreslo-
nym przez Urzad”.

Okolicznos$ci powstania sporu

Przedstawione przed Sadem okolicznosci powstania sporu, ktére wynikaja z zaskar-
zonego wyroku, mozna stresci¢ w sposob nastepujacy.

W dniu 3 kwietnia 1996 r. Atlantic Richfield Co. wystapita do OHIM z wnioskiem
o rejestracje jako wspdélnotowego znaku towarowego oznaczenia stownego ,ARCOL”,
w szczeg6lnosci dla ,produktéw chemicznych przeznaczonych do konserwowania
zywnosci”.

W dniu 20 pazdziernika 1998 r. Kaul wniosta sprzeciw wobec tego zgloszenia, powo-
lujac sie na istnienie prawdopodobienistwa wprowadzenia w btad w rozumieniu
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art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Kaul powotala sie w tym wzgledzie na
wcze$niejszy wspdlnotowy znak towarowy, ktérego jest ona wlascicielem, a miano-
wicie oznaczenie stowne ,,CAPOL” zarejestrowane dla ,produktéw chemicznych do
konserwowania zywnosci, to znaczy surowcéw do zamrazania oraz konserwowania
gotowych produktéow zywnosciowych, w szczegdlnosci stodyczy”.

Uznajac, iz nie istnieje prawdopodobienistwo wprowadzenia w btad, Wydzial Sprze-
ciwéw odrzucit ten sprzeciw w dniu 30 czerwca 2000 r.

W odwolaniu, jakie Kaul wniosta wobec tej decyzji, podnosita ona w szczegélnosci,
jak utrzymywata uprzednio przed Wydzialem Sprzeciwéw, iz znak towarowy, kté-
rego jest ona wlascicielem, posiada wysoce odrézniajacy charakter i w zwiazku z tym
powinien zgodnie z orzecznictwem Trybunatu korzystaé z szerszej ochrony. W tym
wzgledzie Kaul potwierdzila jednak, jak argumentowala to juz przed Wydzialem
Sprzeciwdw, iz taki wysoce odrdzniajacy charakter wynikat nie tylko z braku charak-
teru opisowego wyrazu ,CAPOL” dla omawianych towaréw, lecz réwniez z okolicz-
nosci, iz tenze znak towarowy stal sie w wyniku uzywania powszechnie znany. Celem
udowodnienia powszechnej znajomosci tego znaku Kaul przediozyla w zataczniku
do pisma zlozonego do Izby Odwolawczej zlozone pod przysiega o$wiadczenie jej
dyrektora generalnego oraz liste jej klientow.

W spornej decyzji Izba Odwotawcza OHIM uznata w szczegdlnosci, iz nie moze ona
uwzgledni¢ przypuszczalnego wysoce odrdzniajacego charakteru wcze$niejszego
znaku towarowego, ktory jest zwigzany z faktem, iz jest on powszechnie znany, skoro
okolicznos¢ ta i wyzej wskazane na jej poparcie dowody zostaly po raz pierwszy pod-
niesione w uzasadnieniu wniesionego do niej odwotania.
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Zaskarzony wyrok

Pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 24 maja 2002 r. Kaul wniosta skarge
o stwierdzenie niewaznos$ci spornej decyzji. Na poparcie tej skargi podniesione
zostaly cztery zarzuty, oparte odpowiednio na naruszeniu przez Izbe Odwolawcza po
pierwsze obowiazku rozpatrzenia podniesionych przed nig przez Kaul okolicznosci,
po drugie naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, po trzecie narusze-
niu zasad prawa procesowego przyjetych w panstwach czltonkowskich i regulaminu
postepowania przed OHIM oraz po czwarte naruszeniu obowigzku uzasadnienia.

Sad uwzglednil pierwszy zarzut i stwierdzil w zwiazku z tym niewaznos$¢ spornej
decyzji, nie orzekajac w przedmiocie pozostatych podniesionych w skardze zarzutéw.
W tym zakresie Sad orzekl miedzy innymi w pkt 25-30 zaskarzonego wyroku, co
nastepuje:

»25 Nalezy na wstepie wskazad, ze na dowody przedlozone przez skarzaca w poste-
powaniu przed Izba Odwotawcza skladaja si¢ o$wiadczenie dyrektora general-
nego skarzacej ztozone pod przysiega oraz lista jej klientow.

26 Dokumenty te dotycza stopnia wykorzystania znaku towarowego skarzacej.
Zostaly one przez nig przedlozone na poparcie argumentacji, juz wczesniej
przedstawionej w postepowaniu przed Wydziatem Sprzeciwdéw, ktora wtedy
opieratla si¢ jedynie na rozwazaniach dotyczacych braku charakteru opisowego
znaku towarowego nalezacego do skarzacej, a zgodnie z ktora znak towarowy
skarzacej posiadal znaczna zdolno$¢ odrdzniajaca i powinien w zwiazku z tym
zostac¢ objety szersza ochrona.
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Izba Odwolawcza w pkt 10-12 [spornej] decyzji, a nastepnie OHIM w pkt 30
odpowiedzi na skarge uznali, ze ta nowa okoliczno$¢ faktyczna nie moze zostac
uwzgledniona, poniewaz zostata przedstawiona po uplywie terminéw wyznaczo-
nych przez Wydzial Sprzeciwéw.

Nalezy jednak stwierdzi¢, ze stanowisko to jest niezgodne z funkcjonalng cia-
glo$cia miedzy instancjami OHIM, ktérej istnienie potwierdzil Sad zaréwno
w zakresie dotyczacym postepowania ex parte [wyrok Sadu z dnia 8 lipca 1999 r.
w sprawie T-163/98 Procter & Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Rec.
str. 11-2383, pkt 38—44, niezmieniony w tym punkcie wyrokiem Trybunalu
z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko
OHIM [...], Rec. str. I-6251, oraz wyrok Sadu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie
T-63/01 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Ksztatt mydta), Rec. str. I1-5255,
pkt 21], jak i postepowania inter partes [wyrok Sadu z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie T-308/01 Henkel przeciwko OHIM — LHS (UK) (KLEENCARE),
[Rec. I1-3253], pkt 24—32].

Sad orzekl bowiem, ze z funkcjonalnej ciaglosci miedzy instancjami OHIM
wynika, iz w ramach art. 74 ust. 1 in fine rozporzadzenia nr 40/94 izba odwotaw-
cza zobowigzana jest w swoim rozstrzygnieciu uwzgledni¢ wszystkie okoliczno-
$ci faktyczne oraz prawne, na ktére zainteresowana strona powotata sie w toku
postepowania przed skltadem orzekajacym w pierwszej instancji, jak tez — jedynie
z zastrzezeniem art. 74 ust. 2 tego rozporzadzenia — w postepowaniu odwotaw-
czym (ww. wyrok w sprawie KLEENCARE, pkt 32). W zwiazku z tym odmiennie
od tego, co twierdzi OHIM w odniesieniu do postepowania inter partes, funk-
cjonalna cigglo$¢ miedzy instancjami OHIM nie skutkuje niedopuszczalno$cia
w $wietle art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 powolywania si¢ przez strone
na okolicznosci faktyczne lub prawne w postepowaniu przed Izba Odwotlaw-
czy, jezeli strona nie przedstawila tych okolicznoséci przed skladem orzekajacym
w pierwszej instancji w terminach do tego wyznaczonych w tej instancji. Funk-
cjonalna ciagto$¢ miedzy instancjami OHIM skutkuje bowiem tym, ze dopusz-
czalne jest, aby taka strona powotata sie na wspomniane okoliczno$ci w postepo-
waniu przed Izba Odwolawczg, z zastrzezeniem stosowania w tej instancji art. 74
ust. 2 tego rozporzadzenia.
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30 W zwiazku z powyzszym, skoro w niniejszej sprawie powotanie si¢ na sporne
okolicznosci faktyczne nie bylo spdznione w rozumieniu art. 74 ust. 2 rozporza-
dzenia nr 40/94, lecz zostalo dokonane w zalaczniku do pisma zlozonego Izbie
Odwotawczej w dniu 30 pazdziernika 2000 r., czyli z zachowaniem terminu czte-
rech miesiecy przewidzianego w art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, to nie mozna
bylo odméwi¢ ich rozpatrzenia”.

W pkt 34 tego wyroku Sad uznal, ze ,Izba Odwolawcza nie mogta bez naruszenia
przepisu art. 74 rozporzadzenia nr 40/94 odméwi¢ zbadania okolicznosci faktycz-
nych, na ktére skarzaca powolata sie w piSmie z dnia 30 pazdziernika 2000 r. w celu
wykazania znacznej zdolno$ci odrézniajacej wcze$niejszego znaku towarowego,
wynikajacej z podnoszonego przez nia faktu postugiwania sie tym znakiem towaro-
wym na rynku”.

W przedmiocie odwolania

W odwolaniu OHIM zwraca sie do Trybunalu o uchylenie zaskarzonego wyroku
i ponowne przekazanie sprawy do Sadu, aby ten mdgt orzec w przedmiocie innych
podniesionych w skardze zarzutéw. Wnosi on réwniez o obcigzenie kosztami poste-
powania pozostalych jego uczestnikéw.

Kaul wnosi o oddalenie odwotania i obciazenie OHIM kosztami postepowania.
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Argumentacja stron

W swym jedynym zarzucie, skladajacym sie z dwoch czesci, OHIM utrzymuje, iz
orzekajac w pkt 29 i 30 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwotawcza OHIM byla,
w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu, zobowiazana uwzgledni¢ okoliczno-
$ci faktyczne i dowody przedstawione po raz pierwszy na poparcie pisma, o ktérym
mowa w art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, Sad naruszyl rézne przepisy tego rozporza-
dzenia oraz rozporzadzenia wykonawczego.

W pierwszej czesci tego zarzutu OHIM podnosi, iz orzekajac w wyzej wymienio-
nych punktach, ze zasada cigglosci funkcjonalnej zobowigzuje izbe odwolawcza do
uwzglednienia tych okolicznosci faktycznych i dowoddéw, Sad dokonal nieprawidlo-
wej wykladni i w sposéb nieprawidlowy zastosowal przepisy art. 42 ust. 3 rozporza-
dzenia nr 40/94 w zwigzku z zasadg 16 ust. 3 i zasada 20 ust. 2 rozporzadzenia wyko-
nawczego, a takze art. 62 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94.

Wyznaczony wnoszacemu sprzeciw na podstawie trzech pierwszych z tych prze-
piséw przez OHIM termin na przedstawienie okolicznosci faktycznych i dowodéw
na poparcie zgloszonego przez niego sprzeciwu stanowi w istocie termin wiazacy,
z uptywem ktérego wyklucza sie¢ mozliwo$¢ przedstawienia Wydzialowi Sprzeciwéw
takich okolicznosci i dowoddéw, chyba ze termin ten ulega przedtuzeniu przez OHIM.

Okolicznosci faktyczne i dowody, ktére nie zostaly przedstawione w tym terminie.
nie moga tym bardziej zostac przedstawione przed izba odwotawcza ani doprowadzic¢
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do stwierdzenia niewaznosci decyzji wydanej przez Wydzial Sprzeciwéw. W przeci-
wienstwie do tego co orzek! Sad, ciaglos¢ funkcjonalna miedzy wydziatami sprzeci-
wow a izbami odwotawczymi, ktéra potwierdzona jest w art. 62 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94, ma zwiazek z kompetencja podejmowania decyzji przez te instancje, lecz
nie moze pozbawi¢ skutecznosci §cislych terminéw, przewidzianych przez przepisy
wspdlnotowe celem wytyczenia pewnych ram dla przebiegu postepowania w sprawie
sprzeciwu.

Za dokonaniem takiej wykladni przemawia réwniez ratio legis postepowania w spra-
wie sprzeciwu, ktérego celem jest wczesna identyfikacja kolizji miedzy znakami
towarowymi i podjecie szybkiej decyzji administracyjnej w tym wzgledzie. Decyzja
odrzucajgca sprzeciw nie ma ponadto ostatecznego charakteru, poniewaz zgod-
nie z art. 52 ust. 1 rozporzadzenia nie wyklucza ona pézniejszego wniesienia skargi
o stwierdzenie niewaznos$ci czy powddztwa wzajemnego w ramach postepowania
w sprawie naruszenia opartych na tych samych podstawach, ktére zostaly powolane
na poparcie sprzeciwu.

W drugiej czesci zarzutu OHIM utrzymuje, iz Sad naruszyl przepis art. 74 ust. 2 roz-
porzadzania nr 40/94, orzekajac w pkt 29 i 30 zaskarzonego wyroku, ze o ile przedsta-
wienie okolicznosci faktycznych i dowodéw odbywa sie w przewidzianym w art. 59
tego rozporzadzenia terminie czterech miesiecy, to przedstawienie tych okoliczno-
$ci i dowoddédw w stadium postepowania odwotawczego ma miejsce w ,,odpowiednim
terminie” w rozumieniu art. 74 ust. 2 rozporzadzenia, tak ze izba odwolawcza jest
zobowiazana wzig¢ te okolicznos$ci i dowody pod uwage.

Tytutem twierdzenia gtéwnego OHIM podnosi w tym wzgledzie, ze omawiany art. 74
ust. 2 nie ma by¢ stosowany, jesli przedstawienie okolicznosci faktycznych i dowo-
déw podlega, jak w niniejszym przypadku, terminowi wigzacemu przed skladem
orzekajacym w pierwszej instancji. Odwolujac sie do takich terminéw jak ,w odpo-
wiednim terminie”, ,not in due time” czy ,verspitet”, przepis ten odzwierciedla chec¢
unikniecia nieusprawiedliwionych opdznien w braku takich wiazacych terminéw.
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Tytutem twierdzenia subsydiarnego OHIM podnosi, ze Sad niewlasciwie ograniczyl
zakres omawianego art. 74 ust. 2 orzekajac, iz w ramach postepowania odwolaw-
czego przepis ten ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy przedstawienie okolicznosci
faktycznych i dowodéw ma miejsce po uplywie terminu czterech miesigecy wskaza-
nego w art. 59 rozporzadzenia nr 40/94. W istocie art. 74 ust. 2 tego rozporzadzenia
powinien réwniez mie¢ zastosowanie w innych okoliczno$ciach, na przyklad wtedy,
gdy przedstawienie takich okolicznosci czy dowodéw mogto juz lub powinno bylo
mie¢ miejsce przed Wydzialem Sprzeciwéw.

Zdaniem Kaul, ktéra odnosi sie do cato$ci zarzutu, Sad stusznie orzekt, ze izby odwo-
tawcze winny uwzgledni¢ nowe okolicznosci, o ile ich przedstawienie, z uwzglednie-
niem postepowania przed tymi izbami, nie nastapito z opdznieniem w rozumieniu
art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94. Ma to miejsce w niniejszym przypadku, skoro
sporne przedstawienie nastgpifo w terminie okre$lonym w art. 59 rozporzadzenia
nr 40/94.

Izba odwotawcza stanowi druga instancje, na ktdrej spoczywa, bez zadnych ograni-
czen, obowigzek ponownego zbadania meritum sprawy, zanim nastapi jakakolwiek
kontrola ze strony Sadu Pierwszej Instancji czy Trybunatu Sprawiedliwosci, ktéra
sama w sobie ogranicza sie do kwestii prawnych.

Artykul 61 ust. 2 i art. 76 rozporzadzenia nr 40/94 potwierdzaja, iz izba odwolawcza
posiada te same kompetencje, co sklad orzekajacy w pierwszej instancji, zwlaszcza
gdy chodzi o wezwanie stron do przedstawienia uwag czy zarzadzenie przeprowa-
dzenia $rodkéw dowodowych. Rozwazany lacznie z tymi przepisami art. 62 ust. 1
tego rozporzadzenia ukazuje, ze izba odwotawcza jest zobowigzana wydac decyzje
w oparciu o wszystkie bedace do jej dyspozycji okolicznosci faktyczne, jesli uznaje, ze
jest ona w stanie wydac decyzje, ktdrej rozstrzygniecie jest identyczne z rozstrzygnie-
ciem decyzji, ktora zostala jej przekazana.
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Z art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, ze przedstawienie okolicznosci fak-
tycznych i dowodéw w postepowaniu inter partes nalezy do samych stron. Strony
winny zatem zachowaé prawo do doglebnego zbadania spawy w stadium postepowa-
nia odwolawczego, zwlaszcza w $wietle decyzji wydanej w pierwszej instancji.

Ponadto w zgodzie zaréwno z zasadami pewnosci prawa i ekonomii procesowej, jak
iz celem postepowania w sprawie sprzeciwu, ktérym jest umozliwienie tego, by koli-
zje miedzy znakami towarowymi byly, w trosce o wlasciwe funkcjonowanie rynku
wewnetrznego, rozstrzygane przed rejestracja danego znaku towarowego, pozostaje
to, by decyzje OHIM mogly by¢ wydawane w oparciu o najszersza mozliwa podstawe
faktyczna.

Ocena Trybunatu

Skoro dwie czesci zarzutu s3 ze soba $ci$le powiazane, to nalezy rozpatrywac je
facznie.

W przedmiocie art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94

Aby orzec w przedmiocie zarzutu rozpatrywanego w calosci nalezy po pierwsze usta-
li¢, iz jak wynika to z brzmienia art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, OHIM moze
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nie uwzgledni¢ okolicznosci faktycznych czy dowodéw, ktére nie zostaly przedsta-
wione w odpowiednim terminie przez strony.

W przeciwienstwie do tego co utrzymuje OHIM, z brzmienia tego przepisu wynika,
iz zasadniczo i z zastrzezeniem odmiennych przepiséw mozliwe jest przedstawienie
okolicznosci faktycznych i dowoddéw przez strony po uplywie terminéw, ktérym pod-
lega ich przedstawienie zgodnie z przepisami rozporzadzenia nr 40/94, i ze w zaden
sposob nie zabrania sie OHIM uwzglednienia przywotanych czy przedstawionych
w ten sposob z op6znieniem okolicznosci faktycznych i dowodow.

Z omawianego przepisu wynika natomiast jasno, iz takie op6Znione powotanie sie
na okolicznosci faktyczne i dowody czy ich przedstawienie nie moze przyznac stro-
nie, ktéra to czyni, bezwarunkowego prawa do tego, by te okolicznosci faktyczne czy
dowody zostaly uwzglednione przez OHIM. Uscislajac, iz OHIM ,moze” w takim
przypadku nie wzia¢ pod uwage takich okolicznosci faktycznych i dowodéw, art. 74
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 przyznal w istocie OHIM szerokie uprawnienia dys-
krecjonalne w zakresie podjecia decyzji — przy zalozeniu, ze jego decyzja bedzie
w tym wzgledzie uzasadniona — co do tego, czy nalezy wziac takie okolicznosci
i dowody pod uwage.

Takie uwzglednienie okoliczno$ci faktycznych i dowodéw przez OHIM, w sytuacji
kiedy ma on orzekac¢ w ramach postepowania w sprawie sprzeciwu moze by¢ w szcze-
goblnosci uzasadnione, jesli OHIM uwaza, ze po pierwsze okoliczno$ci przedstawione
z opdZznieniem moga na pierwszy rzut oka posiada¢ znaczenie dla wyniku toczacego
sie przed nim postepowania w sprawie sprzeciwu i po drugie stadium postepowania,
w ktérym ma miejsce takie opdznione przedstawienie i okoliczno$ci z nim zwigzane,
nie stoja na przeszkodzie temu uwzglednieniu.
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Jak stusznie podkreslit to OHIM, zobowiazanie go do uwzglednienia w kazdych oko-
licznosciach stanu faktycznego i dowodéw przedstawionych przez strony postepo-
wania w sprawie sprzeciwu po uplywie terminéw przewidzianych w tym celu zgodnie
z przepisami rozporzadzenia nr 40/94 doprowadzitoby ponadto do pozbawienia tych
przepiséw wszelkiej skutecznosci.

Natomiast utrzymana w pkt 42—44 niniejszego wyroku wykladnia w odniesieniu do
art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 jest w stanie zachowac te skuteczno$¢ z jedno-
czesnym pogodzeniem réznorodnych nakazdéw.

Po pierwsze, jest w istocie zgodne z zasada dobrej administracji i konieczno$cia
zapewnienia wla$ciwego przebiegu i skutecznos$ci postepowan, aby zachecaé strony
do przestrzegania terminéw, jakie zostaly im wyznaczone przez OHIM przy rozpa-
trywaniu danej sprawy. Okoliczno$¢, iz OHIM moze w danym wypadku nie uwzgled-
ni¢ stanu faktycznego i dowoddéw przedstawionych przez strony po uptywie wyzna-
czonych termindw, winna sama w sobie przynosic¢ taki zachecajacy efekt.

Po drugie, zachowujac jednak mozliwos¢ uwzgledniania przez instancje powotana
do rozstrzygniecia sporu, przedstawionych z opdéznieniem przez strony okolicz-
nos$ci faktycznych i dowoddw, taka wyktadnia moze, przynajmniej w odniesieniu
do postepowania w sprawie sprzeciwu, przyczynic si¢ do unikniecia tego, by znaki
towarowe, ktérych uzywanie mogloby zosta¢ pomyslnie zakwestionowane w drodze
skargi o stwierdzenie niewazno$ci czy powddztwa wzajemnego, staly sie przedmio-
tem rejestracji. Przemawiaja za tym, jak orzekt to juz Trybunal, wzgledy pewnosci
prawa i dobrej administracji (zob. zwlaszcza wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie
C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 59).
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W przedmiocie charakteru postepowania toczacego sie przed izba odwotawcza
OHIM i w przedmiocie art. 62 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94

Nalezy nastepnie podkresli¢, iz zadna zasadnicza przyczyna zwiazana z charakterem
postepowania toczacego si¢ przed izba odwolawcza czy tez wlasciwoscia tejze instan-
¢ji nie stoi na przeszkodzie temu, by w celu rozpatrzenia wniesionego do niej odwo-
tania izba ta uwzglednita przedstawione po raz pierwszy w stadium postepowania
odwotawczego okolicznosci faktyczne czy dowody.

W tym zakresie nalezy przypomnie¢, ze spory wynikle ze sprzeciwu wobec rejestracji
znaku towarowego moga by¢ potencjalnie poddane czteroszczeblowej kontroli.

W istocie prowadzenie postepowania spoczywa w pierwszej kolejnosci na OHIM,
przede wszystkim na jego wydziatach sprzeciwéw, a w stadium odwolania na jego
izbach odwotawczych, ktére bez wzgledu na gwarancje niezaleznosci, z ktérych one
same i ich czlonkowie korzystaja, pozostaja niemniej jednak instancjami OHIM. Po
tym postepowaniu nastepuje w drugiej kolejnosci ewentualna kontrola sadowa, spo-
czywajaca na Sadzie Pierwszej Instancji, a w razie koniecznosci w stadium odwolania
na Trybunale Sprawiedliwosci.

Zgodnie z tym co stanowi art. 63 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 Trybunal moze
stwierdzi¢ niewaznos$¢ czy zmieni¢ decyzje izby odwotawczej OHIM jedynie w przy-
padku ,braku wlasciwo$ci, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, narusze-
nia traktatu, [omawianego] rozporzadzenia lub kazdego przepisu prawnego dotyczg-
cego ich stosowania lub naduzycia wladzy”.
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Z tego przepisu wynika w szczegolnosci, ze Sad moze stwierdzi¢ niewazno$¢ lub
dokona¢ zmiany decyzji bedacej przedmiotem skargi wylacznie wtedy, gdy w chwili
wydania byla ona objeta jedng z tych podstaw stwierdzenia niewazno$ci czy doko-
nania zmiany. Sad nie moze natomiast stwierdzi¢ niewaznosci lub dokona¢ zmiany
wspomnianej decyzji z uwagi na podstawy, ktdre zaistnialy po jej wydaniu (wyrok
z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz.
str. 1-4237, pkt 54 i 55).

Z tego przepisu wynika réwniez, ze jak stusznie i konsekwentnie orzekat Sad, okolicz-
nosci faktyczne, na ktdre nie powotaly sie strony przed instancjami OHIM nie moga
juz zosta¢ przedstawione na etapie skargi wniesionej do tego sadu wspdlnotowego.
Do Sadu nalezy zatem zbadanie zgodnosci z prawem decyzji podjetej przez izbe
odwotawczg poprzez przeprowadzenie kontroli zastosowania prawa wspélnotowego
przez te izbe zwlaszcza w $wietle okolicznosci faktycznych, jakie zostaly tej izbie
przedstawione (zob. podobnie wyrok z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie C-214/05 P
Rossi przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-7057, pkt 50). Sad nie moze natomiast prze-
prowadzi¢ takiej kontroli uwzgledniajac nowe okolicznosci faktyczne, na ktore sie
przed nim powotano.

Zgodnie z logika architektury instytucjonalnej, o ktérej mowa w pkt 50 i 51 niniej-
szego wyroku, dokonana w ten sposéb przez Sad kontrola nie moze polega¢ na
zwyklym powtérzeniu kontroli, jaka zostata uprzednio przeprowadzona przez izbe
odwotawcza OHIM.

W tym zakresie z art. 62 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, iz po rozpatrze-
niu odwolania co do istoty izba odwolawcza podejmuje decyzje w sprawie odwo-
tania i moze czyniac to ,skorzysta¢ z uprawnien w granicach kompetencji posia-
danych przez instancje, ktéra podjeta zaskarzona decyzje”, to znaczy w niniejszym
przypadku rozstrzygna¢ sama w przedmiocie sprzeciwu, odrzucajac badz uwzgled-
niajac go i utrzymujac w ten sposéb w mocy zaskarzona decyzja lub stwierdzajac jej
niewaznosc.
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Z art. 62 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 wynika zatem, ze wskutek wniesionego do
niej odwolania izba odwolawcza jest zobowiazana dokona¢ ponownej i calkowitej
oceny sprzeciwu pod wzgledem merytorycznym, zaréwno pod katem okolicznosci
faktycznych, jak i prawnych.

Z art. 61 ust. 2 i art. 76 rozporzadzenia nr 40/94 wynika ponadto, jak zaznaczyta Kaul,
iz aby rozpatrzy¢ odwotanie co do istoty, izba odwolawcza, do ktérej ono wptynelo,
wzywa strony, tak czesto jak to jest konieczne, do przedstawienia uwag dotycza-
cych materiatéw przez nia im przekazanych i Ze moze ona réwniez podja¢ decyzje
w przedmiocie $§rodkéw dowodowych, wérdd ktoérych figuruja przedstawienie oko-
licznosci faktycznych i dowoddw. Artykut 62 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 uscisla
ze swej strony, ze jezeli izba odwotawcza przekazuje sprawe do dalszego postepowa-
nia do instancji, ktéra podjela zaskarzona decyzje, instancja ta jest zwiazana rozstrzyg-
nieciem sprawy co do istoty przez izbe odwotawcza ,jezeli stan faktyczny jest ten
sam”. Takie przepisy ukazuja z kolei, iz mozliwe jest wzbogacenie podstawy faktycz-
nej sporu na réznych etapach prowadzonego przed OHIM postepowania.

W przedmiocie art. 42 ust. 3 i art. 59 rozporzadzenia nr 40/94

Trzecia kwestia jest, ze z art. 42 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, iz osoba,
ktéra wniosta sprzeciw wobec rejestracji danego znaku towarowego na takiej pod-
stawie, ze znak ten nie moze by¢ zarejestrowany na mocy art. 8 ust. 1 tego rozpo-
rzadzenia, moze przedstawi¢ stan faktyczny, dowody i argumenty na poparcie tego
sprzeciwu w wyznaczonym jej w tym celu przez OHIM terminie.

Artykul 59 rozporzadzenia nr 40/94, ktéry okresla przeslanki wniesienia odwotania
do izby odwotawczej — inaczej niz art. 42 ust. 3 — nie odnosi si¢ do przedstawienia
okolicznosci faktycznych lub dowodéw, lecz jedynie do wniesienia w terminie czte-
rech miesiecy pisemnego stanowiska przedstawiajacego podstawy odwolania.
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Z powyzszego wynika, w przeciwienstwie do tego co orzekl Sad w pkt 30 zaskarzo-
nego wyroku, iz omawianego art. 59 nie mozna interpretowac jako przyznajacego
osobie wnoszacej takie odwolanie nowy termin celem przedstawienia okolicznosci
faktycznych i dowodéw na poparcie jej sprzeciwu.

W konsekwencji Sad naruszyt prawo, kiedy uznal w omawianym punkcie, iz takie
okolicznosci faktyczne i dowody zostaly przedstawione ,w odpowiednim terminie”
w rozumieniu art. 74 ust. 2 i wywnioskowal z tego, Ze izba odwotawcza zobowiazana
jest je uwzgledni¢ w decyzji, ktéra ma ona podja¢ w przedmiocie wniesionego do niej
odwolania.

W istocie z pkt 41-43 niniejszego wyroku wynika, ze skoro takie okolicznosci fak-
tyczne i dowody nie zostaly, jak w tym przypadku, przywotane i przedstawione przez
zainteresowana strone w terminie, jaki jej zostal w tym celu wyznaczony na mocy
przepiséw rozporzadzenia nr 40/94, a wiec nie ,w odpowiednim terminie” w rozu-
mieniu art. 74 ust. 2 tego rozporzadzenia, strona ta nie korzysta z bezwarunkowego
prawa do tego, by te okolicznosci faktyczne i dowody zostaly uwzglednione przez
izbe odwolawczg, zas izba odwotawcza dysponuje zakresem swobodnego uznania co
do tego, czy uwzglednic¢ takie okolicznosci i dowody przy podejmowaniu wymaganej
od niej decyzji.

Z powyzszego wynika, iz orzekajac w pkt 29 i 30 zaskarzonego wyroku, ze izba odwo-
tawcza zobowigzana jest uwzgledni¢ okolicznosci faktyczne i dowody, jakie strona,
ktéra wniosta sprzeciw wobec wniosku o rejestracje znaku towarowego, przedsta-
wia po raz pierwszy w pisemnym stanowisku, ktére przedklada na poparcie swojego
odwotania wniesionego do tejze izby wobec decyzji wydanej przez Wydzial Sprzeci-
woéw, oraz stwierdzajac niewaznos¢ spornej decyzji na tej jedynej podstawie, ze Izba
Odwotawcza odméwita w niniejszym przypadku uwzgledniania tych okolicznosci
i dowoddw, Sad naruszyl przepisy art. 42 ust. 3 w zwiazku z art. 59 i art. 74 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94.
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Z powyzszego wynika, iz nalezy uchyli¢ zaskarzony wyrok.

W przedmiocie postepowania w pierwszej instancji

Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunalu Sprawiedliwosci moze on, jezeli
uchyla orzeczenie Sadu Pierwszej Instancji, wydac orzeczenie ostateczne w sprawie,
jezeli stan postepowania na to pozwala, lub skierowa¢ sprawe do ponownego rozpo-
znania przez Sad Pierwszej Instancji.

W niniejszym przypadku Trybunatl uznaje, jak uczynil to uprzednio Sad w pkt 27
zaskarzonego wyroku, iz w pkt 10-12 spornej decyzji Izba Odwotawcza odmoéwita
uwzglednienia przedstawionych przez Kaul na poparcie jej odwolania okolicznos$ci
faktycznych i dowoddéw, uznajac zasadniczo, iz ich uwzglednienie jest wykluczone
z urzedu z uwagi na to, iz te okoliczno$ci faktyczne i dowody nie zostaly wczesniej
przedstawione Wydzialowi Sprzeciwéw w wyznaczonym przez niego terminie.

Taka argumentacja Izby Odwolawczej, popierana réwniez przez OHIM zaréwno
w postepowaniu przed Sadem, jak i w trakcie niniejszego odwolania, narusza art. 74
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94. W istocie jak wynika z pkt 41-43 niniejszego wyroku,
omawiany przepis przyznal izbie odwolawczej, ktérej zostana w ten sposob z opdz-
nieniem przedstawione okolicznosci faktyczne i dowody, zakres swobodnego uzna-
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nia co do tego, czy takie okolicznosci i dowody winny by¢ uwzgledniane przy podej-
mowaniu wymaganej od niej decyzji.

Zamiast skorzysta¢ z przyslugujacych jej uprawnien dyskrecjonalnych, Izba Odwo-
tawcza niestusznie uznala w niniejszym przypadku, iz nie posiada zadnych upraw-
nien dyskrecjonalnych w zakresie mozliwego uwzglednienia danych okolicznosci
faktycznych i dowoddéw.

Z powyzszego wynika, iz nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ spornej decyzji.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 122 akapit pierwszy regulaminu, jezeli odwolanie jest zasadne i Trybu-
natl orzeka wyrokiem korniczacym postepowanie w sprawie, rozstrzyga on o kosztach.
Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, majacym zastosowanie do postepowania odwo-
tawczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obciazona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

W niniejszym przypadku nalezy zaznaczy¢, ze mimo iz zaskarzony wyrok zostat
uchylony, Trybunal utrzymuje niniejszym wyrokiem w mocy odwotanie wniesione
przez Kaul i stwierdza niewazno$¢ decyzji Izby Odwotawczej OHIM. Wynika z tego,
iz nalezy, zgodnie z zadaniami Kaul, obciazy¢ OHIM kosztami postepowania ponie-
sionymi przez Kaul zar6wno w postepowaniu w pierwszej instancji, jak i w trakcie
postepowania odwotawczego.

I- 2268



OHIM PRZECIWKO KAUL

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (wielka izba) orzeka, co nastepuje:

1) Uchyla sie wyrok Sadu Pierwszej Instancji Wspdlnot Europejskich z dnia
10 listopada 2004 r. wydany w sprawie T-164/02 Kaul przeciwko OHIM —
Bayer (ARCOL).

2) Stwierdza sie niewazno$¢ decyzji Trzeciej Izby Odwolawczej Urzedu Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
z dnia 4 marca 2002 r. (sprawa R 782/2000-3).

3) OHIM zostaje obciazony kosztami postepowania zwigzanymi zaréwno
z postepowaniem w pierwszej instancji, jak i odwolaniem.

Podpisy
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