AXIS PRZECIWKO OHIM — ETRA INVESTIGACION Y DESARROLLO (ETRAX)

WYROK SADU (piata izba)

z dnia 9 wrze$nia 2010 r.*

W sprawie T-70/08

Axis AB, z siedziba w Lund (Szwecja), reprezentowana przez adwokata J. Norderyda,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktorej druga strona w postepowaniu przed Izbg Odwotawczg OHIM byla

* Jezyk postepowania: angielski.
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Etra Investigacion y Desarrollo, SA, z siedziba w Walencji (Hiszpania),

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
27 listopada 2007 r. (sprawa R 334/2007-2) dotyczaca postepowania w sprawie
sprzeciwu miedzy Etra Investigacién y Desarrollo, SA a Axis AB,

SAD (piata izba),

w sktadzie: M. Vilaras, prezes, M. Prek i V.M. Ciuca (sprawozdawca), sedziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zfozona w sekretariacie Sadu w dniu 12 lutego 2008 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
9 czerwca 2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 kwietnia 2010 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 17 czerwca 2004 r. skarzaca, Axis AB, dokonata w Urzedzie Harmonizacji w ra-
mach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspélno-
towego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Znak towarowy, ktérego dotyczylo zgloszenie, to stowny znak towarowy ETRAX.

Towary i ustugi, dla ktérych dokonano zgloszenia, naleza, po ograniczeniu ich wy-
kazu w toku postepowania przed OHIM, do klas 9 i 42 w rozumieniu Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw re-
jestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.
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Zgloszenie wspolnotowego znaku towarowego zostato opublikowane w Biuletynie
Wspdlnotowych Znakow Towarowych nr 31/2005 z dnia 1 sierpnia 2005 r.

W dniu 14 pazdziernika 2005 r. Etra Investigacién y Desarrollo, SA, dziatajac na pod-
stawie art. 42 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 41 rozporzadzenia nr 207/2009),
wniosla sprzeciw wobec rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla wszystkich
towardw i ustug, o ktédrych mowa w pkt 3 powyzej.

Sprzeciw zostal uzasadniony istnieniem nastepujacych wczesniejszych znakéw towa-
rowych:

— przedstawiony ponizej zgloszony w dniu 5 listopada 1998 r. i zarejestrowany
w dniu 22 listopada 1999 r. w Hiszpanii graficzny znak towarowy nr 2194122 dla
towaréw nalezacych do klasy 9 [,urzadzenia i przyrzady naukowe, Zeglarskie,
geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania zycia i do celéw dydaktycz-
nych; urzadzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dzwigku lub obrazu;
magnetyczne nosniki danych, plyty (dyski) z nagraniami; automaty sprzedajace
i mechanizmy do urzadzen uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy skle-
powe, maszyny liczace, sprzet przetwarzajacy dane i komputery; urzadzenia do
gaszenia ognia”]:
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— przedstawiony ponizej zgloszony w dniu 9 lipca 2001 r. i zarejestrowany w dniu
8 stycznia 2002 r. w Hiszpanii graficzny znak towarowy nr 2413572 dla towaréw
nalezacych do klasy 9 [,urzadzenia i przyrzady naukowe, zeglarskie, geodezyjne,
elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania zycia i do celéw dydaktycznych; urzadze-
nia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dZwieku lub obrazu; magnetyczne
nos$niki danych, ptyty (dyski) z nagraniami; automaty sprzedajace i mechanizmy
do urzadzen uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy sklepowe, maszyny
liczace, sprzet przetwarzajacy dane i komputery; urzadzenia do gaszenia ognia”]:
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— przedstawiony ponizej zgloszony w dniu 9 lipca 2001 r. i zarejestrowany w dniu
22 kwietnia 2002 r. w Hiszpanii graficzny znak towarowy nr 2413574 dla ustug
nalezacych do klasy 42 (,inzynieria; analizy przemyslowe i ustugi badawcze w za-
kresie przemystu, elektryki i elektroniki”):

W uzasadnieniu sprzeciwu wskazano na prawdopodobienistwo wprowadzenia w blad
w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009].
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W dniu 11 grudnia 2006 r. Wydziat Sprzeciwéw oddalit sprzeciw w calo$ci, uznajac,
ze réznice miedzy oznaczeniami byly na tyle istotne, ze wykluczaty prawdopodobien-
stwo wprowadzenia w btad w przypadku wczesniejszych znakéw towarowych i zglo-
szonego znaku towarowego.

W dniu 21 lutego 2007 r. wptyneto do OHIM nieopatrzone data odwotanie od decyzji
Wydzialu Sprzeciwéw.

Decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. (zwang dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba
Odwotawcza OHIM uwzglednita odwotlanie, uchylajac decyzje Wydzialu Sprzeci-
wow i odrzucajac zgloszenie w calosci.

W szczeg6lnosci Izba Odwotawcza zbadala na wstepie dopuszczalno$é odwolania
i stwierdzila, ze chociaz nieopatrzone data odwotanie wplyneto do OHIM w dniu
21 lutego 2007 r., czyli po terminie do wniesienia odwotania uptywajacym w dniu
12 lutego 2007 r., uiszczona przelewem oplata za odwolanie ,pelni[ta] na potrzeby
oceny dopuszczalnosci role odwotania’, zwazywszy na to, ze zostala ona uiszczona
w terminie i zawierala szczegétowe dane wymagane przez zasade 48 ust. 1 rozporza-
dzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadze-
nie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303,
s. 1).

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;
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— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Na rozprawie w nastepstwie pytania zadanego przez Sad OHIM o$wiadczyl, ze wnosi
do Sadu albo o oddalenie skargi co do istoty, albo o zmiane zaskarzonej decyzji na
podstawie raportu z transmisji faksu wystanego przez druga strone w postepowaniu
przed Izba Odwolawcza.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi zasadniczo dwa zarzuty dotyczace odpowiednio
naruszenia zasady 49 ust. 1 i 2 rozporzadzenia nr 2868/95 i naruszenia art. 8 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozpoznaé zarzut pierwszy, dotyczacy naruszenia za-
sady 49 ust. 1i 2 rozporzadzenia nr 2868/95.
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Argumenty stron

Skarzaca zarzuca Izbie Odwolawczej naruszenie zasady 49 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
nr 2868/95. W szczegélnosci podnosi ona, ze Izba Odwolawcza btednie uznala od-
wotlanie za dopuszczalne na podstawie zasady 49 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95,
podczas gdy tre$¢ przelewu bankowego dokonanego w celu uiszczenia oplaty za od-
wolanie zostata sformulowana w jezyku hiszpaniskim wbrew temu, co przewiduje za-
sada 48 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95, zgodnie z ktéra odwotanie wnosi sie w je-
zyku, w ktérym decyzja bedaca przedmiotem odwotania zostala wydana, czyli w tym
przypadku w jezyku angielskim.

OHIM przyznaje, ze Izba Odwotawcza naruszyta zasade 49 ust. 1 i 2 rozporzadze-
nia nr 2868/95. Niemniej utrzymuje, ze zgodnie z zasada prawa Unii Europejskiej
btad popetniony przez Izbe Odwotawcza nie wystarczy, aby uzasadni¢ stwierdzenie
niewazno$ci zaskarzonej decyzji, poniewaz to ,,uchybienie proceduralne” nie mogto
mied ,rozstrzygajacego wptywu” na dopuszczalno$é odwolania wniesionego do Izby
Odwotawczej.

Zdaniem OHIM odwolanie wniesione do Izby Odwotawczej byto dopuszczalne z tego
wzgledu, Ze wnoszaca sprzeciw dostarczyla w dniu 21 lutego 2007 r. raport z trans-
misji faktu poswiadczajacy, ze odwolanie, w pelni spelniajagce wymogi okreslone
w zasadzie 48 rozporzadzenia nr 2868/95, zostalo wystane w dniu 8 lutego 2007 r.
Nawet jesli OHIM nie udalo sie¢ odnalez¢ $ladu otrzymania takiego faksu, to zgodnie
z orzecznictwem [wyrok Sadu z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawach potaczonych
T-380/02 i T-128/03 Success-Marketing przeciwko OHIM - Chipita (PAN & CO),
Zb.Orz. s. 11-1233] data otrzymania dokumentu moze zosta¢ ustalona na podstawie
raportu z transmisji faksu.
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Ocena Sqdu

Nalezy rozpoczac od rozpatrzenia cze$ci zarzutu dotyczacej naruszenia zasady 49
ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95.

Z zasady 49 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95 wynika, ze jezeli odwolanie nie jest
zgodne miedzy innymi z wymogami okreslonymi w art. 59 rozporzadzenia nr 40/94
(obecnie art. 60 rozporzadzenia nr 207/2009), izba odwotawcza odrzuca je z powodu
niedopuszczalnosci, chyba ze braki zostang usuniete przed uplywem terminu okres-
lonego w tym ostatnim artykule, czyli w terminie dwdch miesiecy od dnia doreczenia
zaskarzonej decyzji.

Na podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94 odwolanie wnosi si¢ do OHIM na pi-
$mie w terminie dwdch miesiecy od dnia doreczenia decyzji, ktérej odwotanie doty-
czy, i uwaza sie je za wniesione z chwila uiszczenia oplaty.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem Sadu, o ile sto-
sownie do art. 59 rozporzadzenia nr 40/94 odwotanie uwaza sie za wniesione z chwi-
la uiszczenia optaty, o tyle samo przelanie odpowiedniej kwoty nie moze by¢ uznane
za réwnoznaczne z wniesieniem odwotania, wymaganym przez wyzej wskazany ar-
tykul [wyrok Sadu z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie T-373/03 Solo Italia przeciwko
OHIM - Nuova Sala (PARMITALIA), Zb.Orz. s. I11-1881, pkt 58].

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza uznala, ze chociaz nieopatrzone data odwo-
tanie wptynelo do OHIM w dniu 21 lutego 2007 r., czyli po terminie do wniesienia
odwolania uptywajagcym w dniu 12 lutego 2007 r., uiszczona przelewem oplata za
odwolanie ,,pelni[ta] na potrzeby oceny dopuszczalnosci role odwolania’, zwazywszy
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na to, ze zostala ona uiszczona w terminie i zawierala szczegélowe dane wymagane
przez zasade 48 ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95.

W rezultacie Izba Odwotawcza nie uwzglednita wymogu dotyczacego wniesienia od-
wolania na pi$mie w rozumieniu art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, tak jak jest on in-
terpretowany w przytoczonym powyzej orzecznictwie, a zatem naruszyla zasade 49
ust. 1 rozporzadzenia nr 2868/95.

Jezeli chodzi o argumenty OHIM, zgodnie z ktérymi btad popelniony przez Izbe
Odwotawcza winien zosta¢ uznany za uchybienie, ktére nie skutkuje stwierdzeniem
niewazno$ci zaskarzonej decyzji, gdyz w jego braku decyzja nie zawierataby odmien-
nego rozstrzygniecia, nalezy zauwazy¢, ze w odpowiedzi na skarge OHIM wniést je-
dynie o oddalenie skargi skarzacej. Dopiero na rozprawie OHIM o$wiadczyl, ze wnosi
do Sadu albo o oddalenie skargi, albo o zmiane zaskarzonej decyzji na podstawie
raportu z transmisji faksu wystanego przez druga strone w postepowaniu przed Izbg
Odwotawcza.

Jezeli o§wiadczenie to nalezy rozumiec¢ jako przedstawienie po raz pierwszy na roz-
prawie zadania zmiany decyzji, to takie zadanie — niezaleznie od okoliczno$ci, ze
mozna je uznac za spéznione — jest niedopuszczalne. W istocie chociaz art. 134 § 3
regulaminu postepowania przed Sadem stanowi, ze , [ijnterwenient [...] moze w od-
powiedzi na skarge [...] zada¢ uchylenia lub zmiany decyzji izby odwotawczej w za-
kresie nieuwzglednionym w skardze’, to z przepisu tego wynika a contrario, ze sam
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OHIM nie moze podnosi¢ takich zadan (wyrok Trybunatu z dnia 12 pazdziernika
2004 r. w sprawie C-106/03 P Vedial przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-9573, pkt 34).

Taka argumentacja nie zasluguje na uwzglednienie takze w zakresie, w jakim za jej
pomocg OHIM wnosi do Sadu o oddalenie skargi i utrzymanie w mocy zaskarzonej
decyzji wraz z jednoczesng zmiana jej uzasadnienia.

Nalezy bowiem przypomnie¢, ze Sad przeprowadza kontrole zgodnos$ci z prawem
decyzji wydawanych przez instancje OHIM. Jezeli dojdzie do przekonania, ze taka
decyzja, zakwestionowana we wniesionej do niego skardze, narusza prawo, musi
stwierdzi¢ jej niewazno$¢. Nie moze on oddali¢ skargi, zastepujac uzasadnienie
przedstawione przez wlasciwa instancje OHIM, ktéra wydala zaskarzony akt, wlas-
nymi rozwazaniami [wyrok Sadu z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie T-402/07 Kaul
przeciwko OHIM — Bayer (ARCOL), Zb.Orz. s. I1-737, pkt 49].

W niniejszej sprawie zauwazono juz, ze wniosek Izby Odwotawczej dotyczacy do-
puszczalno$ci odwotania, ktére miata rozpoznaé, byl oparty wylacznie na tresci
przelewu bankowego, ktéry zréwnata z samym odwolaniem. Jednocze$nie wskazano
tez, ze ten wniosek Izby Odwotawczej zawarty w zaskarzonej decyzji byl bledny pod
wzgledem prawnym (zob. pkt 25 powyzej).

Natomiast Izba Odwolawcza w Zaden sposdb nie oparfa sie na raporcie z transmisji
faksu, na ktéry powoluje sie OHIM w swej argumentacji. W pkt 9 zaskarzonej decyzji
Izba Odwotawcza ograniczyla sie do nastepujacej wzmianki w tym zakresie:
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»Wnoszaca sprzeciw utrzymuje, ze odwolanie zostalo wniesione w dniu 8 lutego
2007 r., przed uptywem terminu, i na poparcie tego twierdzenia przedstawia raport
z transmisji faksu. [OHIM] nie udalo sie jednak odnalez¢ $ladu tego dokumentu, kté-
ry mial do niego wptynaé¢ we wskazanym powyzej dniu”

W tych okoliczno$ciach nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji. Do Izby
Odwolawczej nalezy w danym przypadku ocena, czy i w jakim zakresie wspomniany
powyzej dokument, na ktéry OHIM powoluje si¢ w swej argumentacji, moze mie¢
wplyw na dopuszczalno$¢ odwolania, ktére zostalo wniesione przez wnoszaca sprze-
ciw.

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy uwzgledni¢ pierwszy zarzut skarzacej i na tej
podstawie stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji, bez potrzeby badania czesci
zarzutu dotyczacej naruszenia zasady 49 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95 ani zarzu-
tu drugiego, dotyczacego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania kosztami zostaje obcigzona, na zada-
nie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM przegral spra-
we, nalezy — zgodnie z zadaniem skarzgcej — obcigzy¢ go kosztami postepowania.

II - 4659



WYROK Z DNIA 9.9.2010 r. — SPRAWA T-70/08

Z powyzszych wzgledéw

SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 27 listopada 2007 r. (sprawa R 334/2007-2) dotyczacej po-
stepowania w sprawie sprzeciwu miedzy Etra Investigacion y Desarrollo, SA
a Axis AB.

2) OHIM pokrywa koszty wlasne oraz koszty poniesione przez Axis.

Vilaras Prek Ciuca

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 9 wrze$nia 2010 r.

Podpisy
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