WYROK Z DNIA 19.4.2007 r. — SPRAWA C-273/05 P

WYROK TRYBUNALU (pierwsza izba)

z dnia 19 kwietnia 2007 r.”

W sprawie C-273/05 P

majacej za przedmiot odwolanie na podstawie art. 56 statutu Trybunatu Sprawiedli-
wosci, wniesione w dniu 30 czerwca 2005 r.,

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, dziatajacego w charakterze
pelnomocnika,

strona skarzaca,

w ktérej druga strong jest:

Celltech R&D Ltd, z siedziba w Slough (Zjednoczone Krdlestwo), reprezentowana
przez D. Alexandra oraz G. Hobbsa, QC, z substytucji N. Jenkinsa, solicitor,

* Jezyk postepowania: angielski.
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OHIM PRZECIWKO CELLTECH

strona skarzaca w pierwszej instancji,

TRYBUNAL (pierwsza izba),

w skladzie: P. Jann, prezes izby, K. Lenaerts, E. Juhdsz, K. Schiemann i M. Ilesi¢ (spra-
wozdawca), sedziowie,

rzecznik generalny: E. Sharpston,
sekretarz: L. Hewlett, gtéwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemng i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 maja
2006 r.,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 14 grudnia
2006 r.,

wydaje nastepujacy
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Wyrok

W swoim odwotaniu Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) domaga sie uchylenia wyroku Sadu Pierwszej Instancji
Wspdlnot Europejskich z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie T-260/03 Celltech prze-
ciwko OHIM (CELLTECH), Zb.Orz. str. II-1215 (zwanego dalej ,,zaskarzonym wyro-
kiem”), w ktérym sad ten uwzglednit skarge Celltech R&D Ltd (zwanej dalej ,Cell-
tech”), stwierdzajac niewaznos$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
19 maja 2003 r. (sprawa R 659/2002-2), w ktdérej odmdwiono rejestracji slownego
znaku towarowego CELLTECH (zwanej dalej ,sporna decyzja”).

Ramy prawne

Artykut 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia
1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1),
stanowi:

»Nie sa rejestrowane:

b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru;
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c) znaki towarowe, ktére skladaja sie wytacznie z oznaczen lub wskazéwek, moga-
cych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia,
wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiad-
czenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug”.

Zgodnie z art. 73 tego rozporzadzenia:

»Decyzje [OHIM] zawieraja okreslenie przyczyn, na ktérych sa oparte. Decyzje opie-
raja sie wylacznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do ktérych strony
zainteresowane mialy mozliwo$¢ przedstawiania swoich uwag”.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 tego rozporzadzenia ,w trakcie postepowania [OHIM] bada
stan faktyczny z urzedu”.

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 30 czerwca 2000 r. Celltech wystapit do OHIM na podstawie rozporza-
dzenia nr 40/94 z wnioskiem o rejestracje stownego znaku towarowego CELLTECH
w charakterze wspélnotowego znaku towarowego.
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Towarami i ustugami, dla ktérych wniesiono o rejestracje, sa ,produkty, $rodki
i substancje farmaceutyczne, weterynaryjne i higieniczne”, ,aparaty i instrumenty
chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne” i ,ustugi w zakresie badan
naukowych i rozwoju oraz ustugi doradcze w ramach nauk biologicznych, medycz-
nych i chemicznych”, nalezace — odpowiednio — do klas 5, 10 i 42 Porozumienia
nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéow
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego.

Decyzja z dnia 4 czerwca 2002 r. ekspert OHIM odrzucit zgloszenie wspdlnotowego
znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94.
Uznal on, iz omawiane oznaczenie sklada sie z gramatycznie poprawnego polaczenia
dwoch wyrazéw: ,,cell” (komorka) oraz ,tech” [skrétu od ,technical” (techniczny) lub
od ,technology” (technologia)]. W konsekwencji uznat on, iz znak towarowy bedacy
przedmiotem zgloszenia nie moze stuzy¢ jako wskazéwka odnoszaca si¢ do pocho-
dzenia towardéw i ustug, ktérych zgloszenie dotyczy, poniewaz wszystkie zgltoszone
towary i ustugi naleza do dziedziny technologii komérkowej.

Sporna decyzja Druga Izba Odwotawcza oddalifa odwolanie od decyzji eksperta
wniesione przez Celltech. Izba Odwolawcza uznala, ze zgloszony znak towa-
rowy moze by¢ bezposrednio i jednoznacznie postrzegany jako termin okreslajacy
zaréwno czynnosci z dziedziny technologii komdérkowej, jak i produkty, urzadzenia
i sprzet uzywane w ramach tychze czynnoséci badz z czynnosci tych wynikajace. Izba
Odwolawcza uznala, iz zwiazek pomiedzy towarami i ustugami objetymi zglosze-
niem a wskazanym znakiem towarowym nie jest na tyle bezposredni, by nada¢ temu
znakowi towarowemu cho¢by w minimalnym stopniu wymagany na mocy art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 samoistny odrdzniajacy charakter.
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Postepowanie przed Sadem i zaskarzony wyrok

Celltech wniést do Sadu skarge, domagajac si¢ stwierdzenia niewaznosci spornej
decyzji.

Sad stwierdzit w pkt 25 i 26 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwotawcza uznala, iz
zgloszony znak towarowy jest pozbawiony charakteru odrézniajacego w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 z racji tego, ze bylby on postrzegany przez
wlasciwy krag odbiorcéw jako termin opisujacy rodzaj towaréw i ustug wymienio-
nych w zgtoszeniu. W pkt 27 tego wyroku Sad doszed! do przekonania, Ze nalezy
w pierwszej kolejnosci zbadad, czy Izba Odwotawcza wykazala opisowy charakter
tego znaku towarowego w stosunku do wskazanych towaréw lub uslug, w rozu-
mieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia.

W pkt 29-31 zaskarzonego wyroku Sad uznal, ze docelowy krag odbiorcéw skltada
sie jednoczesnie ze specjalistow z zakresu medycyny, obeznanych z terminologia
naukowa z dziedziny ich aktywnos$ci zawodowej bez wzgledu na to jaki jest ich jezyk
ojczysty, a takze z przecietnych konsumentéw anglojezycznych.

W pkt 32 i 33 zaskarzonego wyroku Sad stwierdzil, ze co najmniej jednym ze znaczen
znaku towarowego CELLTECH jest ,.cell technology” (technologia komérkowa).

Stwierdziwszy w pkt 34 zaskarzonego wyroku, ze Izba Odwotawcza uznata, iz okres-
lenie ,celltech” ,oznacza zaréwno czynnosci nalezace do dziedziny technologii
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komorkowej, jak i produkty, urzadzenia i sprzet uzywane w ramach tychze czyn-
no$ci badz z czynnosci tych wynikajace”, Sad zbadat w pkt 35-41 tego wyroku,
czy Izba Odwotawcza wykazata opisowy charakter zgloszonego znaku towarowego
w stosunku do towardw i ustug wymienionych w zgloszeniu. Doszed! on do przeko-
nania, ze okolicznos¢ ta nie zostata wykazana z nastepujacych przyczyn:

»36 W tym wzgledzie nalezy koniecznie odnotowac fakt, iz ani Izba Odwotawcza, ani

37

38

OHIM nie wykazaly naukowego znaczenia technologii komdrkowej. W istocie
OHIM dostarczyt jedynie, w postaci zalacznika do swej odpowiedzi na skarge,
wyciag z Collins English Dictionary przedstawiajacy definicje poje¢ »cell«
i »tech«.

Ani Izba Odwolawcza, ani OHIM nie wyjasnili, w jakim zakresie terminy te
informuja o przeznaczeniu i charakterze towardw i ustug objetych zgtoszeniem,
w szczegblnosci, w jaki spos6b owe towary i ustugi mialyby mie¢ zastosowanie na
gruncie technologii komérkowej lub w jaki sposéb bylyby jej wynikiem.

Z pewnoscia nie budzi watpliwosci fakt, iz towary i uslugi objete zgloszeniem
znaku towarowego sa, co do zasady, towarami i ustugami farmaceutycznymi
i jako takie pozostaja w zwiazku z organizmami, ktére skladaja sie z komérek.
Niemniej jednak Izba Odwotawcza nie wykazata, iz docelowy krag odbiorcéw
ustanowi natychmiast i bez glebszej refleksji konkretny i bezposredni zwiazek
miedzy objetymi zgloszeniem towarami i uslugami farmaceutycznymi a znacze-
niem oznaczenia stownego CELLTECH [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia
7 czerwca 2001 r. w sprawie T-359/99 DKV przeciwko OHIM (EuroHealth), Rec.
str. [1-1645, pkt 35].
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Ponadto, zakladajac nawet, ze rozpatrywane towary i uslugi moglyby by¢ wyko-
rzystywane w kontekscie stosowania technologii komoérkowej, fakt ten nie
wystarczy, by mozna bylo wnioskowad, iz oznaczenie stowne CELLTECH moze
stuzy¢ do okreslenia ich zamierzonego przeznaczenia. W istocie tego rodzaju
uzycie stanowitoby co najwyzej jedna z wielu mozliwych dziedzin ich wykorzy-
stania, a nie ich cel uzytkowy w sensie technicznym (wyrok [Sadu z dnia 20 marca
2002 r. w sprawie T-356/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (CARCARD),
Rec. str. I[1-1963,] pkt 40).

Jak wynika z powyzszych rozwazan, Izba Odwotawcza nie dowiodla, iz termin
»celltech«, nawet postrzegany jako réwnoznaczny z pojeciem technologii komor-
kowej, mégtby by¢ odbierany bezposrednio i jednoznacznie jako termin okres-
lajacy zaréwno czynnosci z dziedziny technologii komdrkowej, jak i produkty,
urzadzenia i sprzet uzywane w ramach tychze czynnos$ci badz z czynnosci tych
wynikajace. Izba Odwolawcza nie zdolata réwniez wykazaé, ze docelowy krag
odbiorcéw bedzie go postrzegal wyltacznie jako wskazanie rodzaju towaréw
i ustug, ktére oznaczenie to okresla.

W konsekwencji nalezy uzna¢, iz Izba Odwotawcza nie wykazala, ze oznaczenie
stowne CELLTECH ma charakter opisowy w stosunku do towardéw i ustug obje-
tych zgloszeniem”.

W pkt 42-44 zaskarzonego wyroku Sad zbadal nastepnie, czy doszlo do przed-
stawienia przez Izbe Odwotawcza innych argumentéw $wiadczacych o tym, ze
omawiane oznaczenie slowne pozbawione jest charakteru odrézniajacego w rozu-
mieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Doszed! on do przekonania, ze do
przedstawienia takich argumentéw nie doszlo.
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W zwiazku z tym Sad stwierdzit niewaznos$¢ spornej decyzji i obciazyl OHIM kosz-
tami postgpowania.

Odwolanie

W swoim odwotaniu, w ktérego uzasadnieniu OHIM przedstawil pie¢ zarzutéw,
wnosi on do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku;

— tytulem Zzadania gléwnego — o oddalenie skargi wniesionej przez Celltech
w pierwszej instancji i obcigzenie jej kosztami postepowania poniesionymi
w postepowaniu przed Sadem i w postepowaniu przed Trybunatem;

— ewentualnie o przekazanie sprawy Sadowi do ponownego rozpoznania.

Celltech wnosi o oddalenie odwotania i obciazenie OHIM kosztami postepowania.
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Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze ani OHIM, ani Celltech nie zakwestionowaly analizy
dokonanej przez Sad w pkt 25-27 zaskarzonego wyroku, z ktérej wynika, iz jesli
Izba Odwotawcza uznala, ze znakowi towarowemu CELLTECH brak jest charakteru
odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, to z tego
wzgledu, ze znak ten bylby postrzegany przez wlasciwy krag odbiorcéw jako okres-
lenie opisujace towary i ustugi wymienione w zgloszeniu, w rozumieniu art. 7 ust. 1
lit. ¢) tego rozporzadzenia.

W przedmiocie dopuszczalnosci odwotania

Celltech twierdzi, ze Izba Odwotawcza odmoéwita rejestracji zgloszonego znaku
towarowego wylacznie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
i ze réwniez w postepowaniu przed Sadem podniesione przez OHIM argumenty
przeciw rejestracji tego znaku towarowego oparte byly na tym przepisie. Jednak
obecnie jako podstawe odwolania OHIM wskazuje wylacznie art. 7 ust. 1 lit. c) tego
rozporzadzenia.

Celltech twierdzi, ze skoro strona nie ma mozliwosci podniesienia zarzutu po raz
pierwszy w postepowaniu przed Trybunalem, odwolanie wniesione przez OHIM
nalezy uznac za niedopuszczalne.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem umozliwienie stronie podniesienia po raz
pierwszy przed Trybunalem zarzutu, ktérego nie podniosla ona przed Sadem,
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pozwoliloby jej wnies¢ do Trybunalu, ktérego wlasciwo$¢ w zakresie odwolan jest
ograniczona, odwolanie szersze niz skarga wniesiona do Sadu. Dlatego w ramach
odwotania wlasciwos$¢ Trybunalu jest ograniczona do oceny rozwiazania prawnego
zawartego w rozstrzygnieciu, ktére zostalo wydane w odpowiedzi na zarzuty przed-
stawione przed sadem rozpoznajacym sprawe w pierwszej instancji (zob. w szcze-
goblnosci wyroki: z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawach potaczonych C-186/02 P
i C-188/02 P Ramondin i in. przeciwko Komisji, Zb.Orz. str. I-10653, pkt 60, oraz
z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz.
str. I-5719, pkt 61).

Nalezy jednak zauwazy¢, Ze w niniejszej sprawie wylacznym celem wniesionego przez
OHIM odwolania jest wlasnie zakwestionowanie rozwiazania prawnego wskazanego
przez Sad w rozstrzygnieciu zaskarzonego wyroku.

Stwierdzi¢ nalezy, ze Izba Odwotawcza odmdwila rejestracji zgloszonego znaku
towarowego wylacznie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
z kolei skarga na sporna decyzje wniesiona przez Celltech oparta byla na naruszeniu
tego wilasnie przepisu. W tych okolicznosciach dopiero na etapie odwotania OHIM
mial mozliwo$¢ zakwestionowania wykfadni art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, zastosowanej przez Sad w zaskarzonym wyroku, na podstawie ktérej orzekt
on o niewaznosci spornej decyzji.

Odwotlanie nalezy zatem uznac za dopuszczalne.
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W przedmiocie zarzutu pierwszego

Argumentacja stron

OHIM jest zdania, ze Sad niestusznie zazadal od Izby Odwotawczej i jego samego
wskazania naukowego znaczenia okreslenia ,cell technology”, celem ustalenia,
»W jakim zakresie terminy te informuja o przeznaczeniu i charakterze towaréw
i ustug objetych zgloszeniem, w szczegélnosci, w jaki sposéb owe towary i ustugi
mialyby mie¢ zastosowanie na gruncie technologii komérkowej lub w jaki sposéb
bylyby jej wynikiem”.

OHIM twierdzi po pierwsze, ze Sad dopuscit sie¢ naruszenia prawa, zarzucajac Izbie
Odwotawczej w pkt 36 zaskarzonego wyroku brak wyjasnienia naukowego znaczenia
okreslenia ,cell technology” i czyniac z tego wyjasnienia przeslanke odmowy reje-
stracji zgltoszonego znaku towarowego ze wzgledu na opisowy charakter.

OHIM uwaza, ze cho¢ Izba Odwolawcza ma obowiazek wskaza¢ powody, dla ktérych
uznaje ona dany stowny znak towarowy za opisowy, obowiazek takiego uzasadnienia
nie oznacza, ze w niniejszej sprawie zobowiazana ona byla przedstawi¢ naukowa
definicje okreslenia ,cell technology”.

Zdaniem OHIM, z art. 73 zdanie pierwsze w zwiazku z art. 74 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 wynika, ze cho¢ organy OHIM maja obowiazek uzasadnia¢ wydawane
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decyzje, nie maja one obowiazku wskazywania okolicznosci faktycznych wzietych
przez nie pod uwage. Dlatego tez wystarczy nawet zwiezle uzasadnienie, jesli jest
ono prawidlowe i zadna ze stron nie przedstawila dowodu przeciwnego, ktéry bytby
w stanie je podwazy¢. Interpretacja ta zgodna jest z orzecznictwem Trybunatu (wyrok
z dnia 21 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM,
Zb.Orz. str. I-10107, pkt 44—49) i Sadu [wyrok z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie
T-315/03 Wilfer przeciwko OHIM (ROCKBASS), Zb.Orz. str. 11-1981, pkt 21].

Analiza prawna dokonana przez Izbe Odwotawczg, z ktdérej wynika po pierwsze,
ze zgloszony znak towarowy oznacza ,cell technology”, a po drugie, ze znaczenie
to postrzegane bedzie przez wlasciwych konsumentéw jako ,okreslajace zaréwno
czynnos$ci z dziedziny technologii komdrkowej, jak i produkty, urzadzenia i sprzet
uzywane w ramach tychze czynnosci badz z czynnosci tych wynikajace”, stanowita
dostateczne uzasadnienie odmowy rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozpo-
rzadzenia nr 40/94.

Zreszty okreslenie ,cell technology”, ktore oznacza praktyczne zastosowanie nauko-
wych badan nad komoérkami, jest na tyle precyzyjne, aby bylo zrozumiate zaréwno dla
przecietnego konsumenta, jak i specjalisty, stanowiacych wtasciwy krag odbiorcéw.
Wszelkie dodatkowe wyjasnienia, a zwlaszcza wyjasnienie naukowe, bylyby zbedne.

Po drugie, Sad dopuscil sie naruszenia prawa réwniez w ten sposob, ze zarzucil Izbie
Odwotawczej w pkt 37 zaskarzonego wyroku brak wyjasnienia, w jakim zakresie
okreslenie ,cell technology” informuje o przeznaczeniu i charakterze towaréw i ustug
objetych zgloszeniem.
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OHIM uwaza, ze jesli intencja Sadu bylo stwierdzenie, ze Izba Odwotawcza powinna
byla odnies¢ sie do naukowej definicji tego okreslenia, dopuscil sie¢ on naruszenia
prawa z przyczyn wymienionych w pkt 26—30 niniejszego wyroku.

Jesli natomiast intencja jego bylo stwierdzenie, ze Izba Odwolawcza miata obowiazek
wykaza¢, ze towary wprowadzane do obrotu przez Celltech i swiadczone przezen
ustugi rzeczywiscie stosowane sa w technologii komérkowej lub faktycznie z niej
wynikaja, réwniez w takim przypadku doszto do naruszenia prawa. Sposéb, w jaki
zglaszajacy znak towarowy zamierza wprowadza¢ do obrotu lub wprowadza do
obrotu swoje towary i ustugi, jest bez znaczenia w sytuacjach, gdy chodzi o ocene
ewentualnego charakteru opisowego albo odrézniajacego znaku towarowego. Taka
ocena powinna by¢ bowiem dokonana w ramach badania a priori, bez odnoszenia sie
do rzeczywistego uzywania znaku.

Celltech przyznaje, ze OHIM nie ma obowigzku przedstawiania dowodéw odnoszg-
cych sie do znaczenia danego okre$lenia w kazdej toczacej sie przed nim sprawie.
Jednak obowiazek taki powstaje, gdy chodzi o okreslenie ztozone z wiekszej liczby
stéw, w szczegélnosci okreslenie techniczne, ktére nie jest zwykle uzywane jako
opisowe.

Tak jest wlasnie w niniejszej sprawie. Celltech twierdzi, ze wyrazenie ,cell techno-
logy”, ktére — jak przypomina — rézni sie od zgtoszonego znaku towarowego CELL-
TECH, nie ma ustalonego znaczenia technicznego. Jego zdaniem nie jest to okres-
lenie techniczne. Brak definicji tego okreslenia w stownikach $§wiadczylby o tym, ze
technologia komdrkowa na plaszczyZnie naukowej nie istnieje. Okre$lenie to nie jest
wiec nigdzie zdefiniowane ani nie jest nigdzie uzywane. Do tego wlasnie nawigzat
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Sad, stwierdzajac, ze OHIM nie przedstawil zadnego naukowego wyjasnienia okres-
lenia ,cell technology”.

Celltech zaprzecza stwierdzeniu OHIM, zgodnie z ktérym znaczenie tego wyrazenia
jest wyrazne, wskazujace na praktyczne zastosowanie badan naukowych na komor-
kach. Nie wykazano, by ktokolwiek z wtasciwego kregu odbiorcéw rozumiatl znak
towarowy CELLTECH w ten sposéb. Nie ma wlasciwie zadnego powodu sadzi¢, ze
przecietny konsument zrozumie zgloszony znak towarowy w ten sposéb, dokonujac
jego rozbioru na czesci.

Ocena Trybunatu

W pierwszej kolejnosci nalezy stwierdzi¢, ze — przeciwnie do zaproponowanej przez
OHIM interpretacji zaskarzonego wyroku — Sad nie stwierdzil niewazno$ci spornej
decyzji z powodu braku jej uzasadnienia, lecz z tego wzgledu, iz OHIM nie wykazal,
by znak towarowy CELLTECH — rozumiany jako oznaczajacy ,cell technology” —
byl znakiem opisowym dla towardéw i ustug wskazanych w zgloszeniu.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, eksperci OHIM, a w postepowaniu
odwotawczym — izby odwotawcze OHIM, obowiazani sa zbada¢ stan faktyczny
z urzedu, aby stwierdzi¢, czy zgloszonego znaku towarowego dotycza podstawy
odmowy rejestracji wymienione w art. 7 tego rozporzadzenia. Wynika z tego, ze
wlasciwe organy OHIM moga uzasadniaé swoje rozstrzygniecia okoliczno$ciami
faktycznymi, ktdre nie zostaly podniesione przez zglaszajacego znak towarowy (ww.
wyrok w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 50).
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Cho¢ co do zasady przy wydawaniu decyzji organy te sa zobowiazane zbadacl, czy
okolicznosci takie rzeczywiscie wystapily, obowiazek ten nie dotyczy sytuacji,
w ktorych opieraja sie one na faktach notoryjnych (ww. wyrok w sprawie Storck prze-
ciwko OHIM, pkt 51).

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza wskazala w pkt 12 spornej decyzji, ze ,dany
konsument bezposrednio i jednoznacznie dostrzeze w syntagmie »CELLTECH«
termin okre$lajacy zaréwno czynno$ci z dziedziny technologii komédrkowej, jak
i produkty, urzadzenia i sprzet uzywane w ramach tychze czynnosci badz z czynnosci
tych wynikajace”.

Izba Odwolawcza uznata zatem w sposéb dorozumiany, ze po pierwsze technologia
komorkowa jest istniejaca w powszechnej $wiadomosci rzeczywistoscia naukows,
a po drugie, ze dziatania nalezace do tej metody naukowej lub wprowadzajace ja
w zycie umozliwiaja wytwarzanie produktéw, srodkéw lub substancji farmaceutycz-
nych, weterynaryjnych lub higienicznych, a takze aparatéw lub instrumentéw chirur-
gicznych, medycznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych lub ze dzialania te
wymagaja wykorzystania takich produktéw, $rodkéw lub substancji, jak réwniez
takich aparatéw lub instrumentéw.

Izba Odwolawcza wziela zatem za podstawe swojej decyzji okolicznosci faktyczne
zbadane przez nia z urzedu.

Sad stwierdzit w pkt 36-38 zaskarzonego wyroku, ze wobec nieprzedsta-
wienia w zaskarzonej decyzji dowodu na to, ze technologia komdérkowa posiada
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przypisywane jej znaczenie naukowe, Izba Odwolawcza nie wykazata prawdziwosci
twierdzen, przedstawionych zwiezle w pkt 40 i 41 niniejszego wyroku, na podstawie
ktorych doszta ona do przekonania o opisowym charakterze znaku towarowego
CELLTECH. Istotnie nalezy zauwazy¢, ze Izba Odwolawcza wcale nie prébowata
wykazac¢ zasadnosci swoich twierdzen na przyklad poprzez odwolanie do literatury
naukowej.

OHIM twierdzi, ze okreslenie ,cell technology” jest dostatecznie precyzyjne i ze
w zwigzku z tym zbedne sa wszelkie dodatkowe wyjasnienia, a w szczegélnosci wyjas-
nienie naukowe.

Jednak, stwierdzajac, ze fakt istnienia technologii komdrkowej i jej charakterystyka
nie naleza do okolicznosci powszechnie znanych, w zwiazku z czym Izba Odwo-
tawcza miata obowiazek wykazaé prawdziwo$¢ swoich stwierdzen na ten temat, Sad
dokonal oceny okolicznosci faktycznych, ktéra — z wylaczeniem przypadkéw prze-
inaczenia — nie podlega kontroli Trybunatu w ramach postepowania odwotawczego
(zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Storck przeciwko OHIM, pkt 53).

Dlatego tez Sad nie dopuscil sie naruszenia prawa, stwierdzajac, ze wobec braku wska-
zania naukowego znaczenia technologii komérkowej Izba Odwotawcza nie wykazala,
iz znak towarowy CELLTECH opisuje towary i ustugi wymienione w zgloszeniu.

Po drugie, w zaskarzonym wyroku brak jest wskazéwek uzasadniajacych zaprezen-
towana przez OHIM inng interpretacje pkt 37 tego wyroku, ktéra przedstawiona
zostata w pkt 33 powyzej. Stad nalezy stwierdzi¢, ze Sad nie dopuscil sie zarzucanego
mu przez OHIM w tym wzgledzie naruszenia prawa.
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W zwiazku z tym zarzut pierwszy nalezy oddalic.

W przedmiocie zarzutu trzeciego

Argumentacja stron

OHIM twierdzi, ze Sad dopuscil si¢ naruszenia prawa, uznajac w pkt 39 zaskarzo-
nego wyroku, ze dziedzina, w ktérej dane towary lub ustugi sa wykorzystywane, nie
nalezy co do zasady do tych cech towaréw lub ustug, ktérych opis w znaku towa-
rowym, zgloszonym dla tych towaréw lub uslug, nie jest dozwolony w $wietle art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

W przepisie tym brak jest bowiem rozrdéznienia miedzy ,przeznaczeniem towaru” czy
tez jego ,funkcjonalno$cia techniczng”, ktére stanowia wlasciwosci towaréw i ustug,
a ,dziedzina zastosowania”, ktéra taka wlasciwos$cia nie jest. Przeciwnie, zawarte
w tym przepisie odniesienie do ,innych wlasciwosci” dowodzi tego, ze zawarty w tym
przepisie zakaz odnosi sie do wszystkich potencjalnych wtasciwosci towaréw i ustug.
Zdaniem OHIM powyzsze stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie
Trybunatu, zgodnie z ktérym niewielkie znaczenie ma to, czy opisywane cechy sa
cechami istotnymi, czy drugorzednymi (wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie
C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 101 i 102).
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Sad powinien byl zatem zbada¢, czy wlasciwy konsument dostrzeze w znaku towa-
rowym CELLTECH, bezposrednio i jednoznacznie, okreslenie oznaczajace czyn-
no$ci nalezace do dziedziny technologii komérkowej lub towary wykorzystywane
w ramach tych czynnosci.

Celltech odpowiada, ze Sad wcale nie orzekl, iz dziedzina wykorzystania nie moze
naleze¢ do tych wlasciwosci towaréw lub ustug, ktérych opis w znaku towarowym
zakazany jest na mocy art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94. Twierdzi on, ze
w pkt 39 i 40 zaskarzonego wyroku Sad ograniczy! si¢ do stwierdzenia, iz Izba Odwo-
tawcza nie wykazala, by okreslenie ,celltech” moglo by¢ postrzegane przez wiasci-
wego konsumenta, bezposrednio i jednoznacznie, jako oznaczajace wlasciwosci
towar6w i ustug objetych zgloszeniem.

Ocena Trybunatu

W pkt 36-38 zaskarzonego wyroku Sad zarzucit Izbie Odwotawczej brak wykazania
istnienia technologii komérkowej i jej charakterystyki.

A fortiori Sad nie byl w stanie oceni¢, czy towary i ustugi wymienione w zgloszeniu
moga by¢ uzywane w celach funkcjonalnych zwiazanych z technologia komérkowa.
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A zatem jedynie teoretycznie Sad stwierdzit w pkt 39 zaskarzonego wyroku, ze tak
mogloby by¢, o czym $wiadczy posluzenie sie przezen sformulowaniem ,zakladajac
nawet” w pierwszym zdaniu tego punktu.

Stad trzeci zarzut odwotania dotyczy stwierdzenia, ktore pojawia sie w zaskarzonym
wyroku jako stwierdzenie dodatkowe. W zwiazku z tym, nawet je$li uzna¢ ten zarzut
za zasadny, nie moze on powodowac uchylenia tego wyroku.

W konsekwencji nalezy ten zarzut odrzuci¢ jako bezprzedmiotowy.

W przedmiocie zarzutu czwartego

Argumentacja stron

OHIM twierdzi, ze Sad nie uzasadnil zawartego w pkt 40 zaskarzonego wyroku
stwierdzenia, zgodnie z ktérym zgloszony znak towarowy nie jest odbierany bezpo-
$rednio i jednoznacznie jako termin okreslajacy zaréwno czynnosci z dziedziny tech-
nologii komdrkowej, jak i produkty, urzadzenia i sprzet uzywane w ramach tychze
czynnosci. Jego zdaniem nie da sie na podstawie zaskarzonego wyroku zrozumiec,
dlaczego okreslenia ,celltech” lub ,.cell technology” nie stanowia opisu wtasciwosci,
jaka jest metoda naukowa stosowana przy uzyskiwaniu omawianych towaréw i ustug.
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Celltech odpowiada po pierwsze, ze to OHIM powinien wykazal, ze przecietny
konsument dostrzeze w okre$leniu ,celltech” (lub nawet w wyrazeniu ,cell techno-
logy”) pochodna tej cechy. Po drugie, jego zdaniem Sad wtasciwie uzasadnil swoja
ocene w pkt 35-41 zaskarzonego wyroku.

Ocena Trybunalu

Jak wynika z analizy zarzutu pierwszego, Sad dostatecznie uzasadnitl w pkt 35-38
zaskarzonego wyroku swoja ocene zawartg w pkt 40 tego wyroku, zgodnie z ktéra
Izba Odwotawcza nie wykazata, by zgloszony znak towarowy opisywal omawiane
towary i ustugi.

Czwarty zarzut nalezy zatem oddalic.

W przedmiocie zarzutu pigtego

Argumentacja stron

OHIM uwaza, ze Sad naruszyl prawo, zaprzeczajac, by wskazanie naukowej metody
uzyskiwania towaréw lub ustug miato charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.
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Jego zdaniem okreslenie ,celltech”, rozpatrywane jako oznaczajace ,cell techno-
logy”, jest postrzegane jako odnoszace si¢ do towaréw i ustug, ktérych wlasciwosci
wynikaja z ulepszert uzyskiwanych w naukach biologicznych przy wykorzystaniu
komérek lub dzieki modyfikacji komérkowej, czyli w sektorze badan nad technologia
komérkowa. Dlatego tez naukowa metoda wytwarzania produktéw lub $wiadczenia
ustug bedzie postrzegana przez wlasciwego konsumenta jako wlasciwos¢ istotna,
konkretna i bezposrednia.

Celltech twierdzi, ze Sad stusznie odrzucil sugestie, zgodnie z ktéra okreslenie ,,cell
technology” miatoby opisywa¢ naukowy proces wytwarzania produktéw lub $wiad-
czenia ustug, o ktérych mowa. Jego zdaniem OHIM nie bylby w stanie odnalez¢
w literaturze naukowej, ani w zadnej innej, wzmianki dotyczacej tego okreslenia,
poniewaz nie jest ono uzywane przez zadnego naukowca w celu opisania czegokol-
wiek. Stad okreslenie to nie jest w stanie przekaza¢ zadnych informacji na temat
danych towardw.

Ocena Trybunatu

Wbrew twierdzeniom OHIM Sad wecale nie orzekl, ze stowo lub wyrazenie opisu-
jace metode naukowa umozliwiajaca wytwarzanie towaréw, srodkéw lub substancji
farmaceutycznych, weterynaryjnych lub higienicznych lub $wiadczenie ustug
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zwigzanych z naukami biologicznymi, medycznymi i chemicznymi nie jest opisowe
w stosunku do towardéw i ustug uzyskiwanych przy pomocy tej metody.

Jak wskazano w ramach analizy pierwszego zarzutu, Sad stwierdzil niewazno$c¢
spornej decyzji na tej podstawie, ze Izba Odwolawcza nie wykazata w szczegdlnosci,
ze technologia komérkowa stanowi metode wytwarzania towaréw lub $wiadczenia
ustug wymienionych w zgloszeniu.

Zarzut piaty nalezy zatem oddalié.

W przedmiocie zarzutu drugiego

Argumentacja stron

OHIM jest zdania, ze z pkt 98 ww. wyroku w sprawie Koninklijke KPN Neder-
land wynika domniemanie, iz slowny znak towarowy zlozony tylko z polaczenia
elementow, z ktérych kazdy opisuje wlasciwosci towaréw lub ustug objetych zgto-
szeniem, sam w sobie réwniez opisuje te wlasciwosci w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94. Twierdzi on dalej, ze owo domniemanie moze by¢ obalone
tylko wéwczas, gdy polaczenie to wprowadza nietypowa zmiane, w szczegdlnosci
o naturze syntaktycznej lub semantycznej.
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Sad mial zatem obowiazek zbada¢, czy okreslenia ,cell” i ,tech”, rozpatrywane
z osobna, sa w sposéb samoistny opisowe w stosunku do danych towaréw i uslug,
a w razie uznania, ze tak jest — powinien byl on wyjasni¢, na czym polega wpro-
wadzona przez polaczenie tych dwoch opisowych okreslen nietypowa zmiana pod
wzgledem skladni lub znaczenia okreslenia ,celltech”, dzieki ktorej potaczenie to nie
jest opisowe w stosunku do tych towardéw i ustug. Dlatego tez, nie przeprowadziwszy
takiego badania, Sad naruszyt art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

OHIM dodaje, ze dokonanej przez Sad analizy nie da si¢ uzasadnié rozstrzygnieciem
zawartym w wyroku Trybunalu z dnia 16 wrze$nia 2004 r. w sprawie C-329/02 P
SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. [-8317, o ktérym mowa w pkt 43 zaskarzonego
wyroku. W ww. wyroku SAT.1 przeciwko OHIM chodzilo bowiem o odrdzniajacy
charakter znaku towarowego ztozonego z potaczenia elementu opisowego i elementu
niemajacego charakteru odrézniajacego, a nie — jak w niniejszej sprawie — o opisowy
charakter znaku towarowego zlozonego z polaczenia dwdch elementéw, z ktérych
kazdy nadaje si¢ do opisywania wlasciwosci. Ponadto wyrok ten dotyczyl wykladni
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, a nie wykladni art. 7 ust. 1 lit. ¢).

Celltech zaprzecza, by Trybunal ustanowil domniemanie braku charakteru odréznia-
jacego znaku towarowego zlozonego z potaczenia dwéch elementéw, ktére nie maja
znamion odrézniajacych. W ww. wyroku w sprawie Koninklijke KPN Nederland
Trybunal wskazat tylko, ze ,co do zasady” samo polaczenie elementéw, z ktérych
kazdy opisuje wlasciwosci towaréw, stanowi samo w sobie opis tych wlasciwosci.
Jednak zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu, a w szczegdlnosci zgodnie
z ww. wyrokiem w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, znak towarowy nalezy oceniac
jako calo$¢, poniewaz przecietny konsument nie dokonuje jego rozbioru na poszcze-
goblne elementy skfadowe.
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Sad slusznie zatem dokonal oceny znaku towarowego CELLTECH jako calosci.

Ocena Trybunalu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 40/94, nie sa rejestrowane znaki
towarowe, ktoére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych stuzy¢
w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pocho-
dzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych
wlasciwos$ci towardw lub uslug.

Podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
nalezy interpretowac¢ w $wietle ogdlnego interesu chronionego przez kazda z nich
(wyrok z dnia 15 wrze$nia 2005 r. w sprawie C-37/03 P BiolD przeciwko OHIM,
Zb.Orz. str. 1-7975, pkt 59, oraz przywotane tam orzecznictwo).

Artykul 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 realizuje lezacy w interesie ogdtu cel
polegajacy na tym, by oznaczenia lub wskazéwki mogace stuzy¢ w obrocie do ozna-
czania wlasciwos$ci towaréw lub ustug objetych zgloszeniem mogly by¢ swobodnie
uzywane przez wszystkich. Przepis ten ma zatem za zadanie nie dopusci¢, by takie
oznaczenia lub wskazéwki zostaly zarezerwowane dla jednego przedsigbiorstwa
z powodu ich rejestracji jako znaku towarowego (wyrok z dnia 12 stycznia 2006 r.

I-2936



76

77

78

OHIM PRZECIWKO CELLTECH

w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-551,
pkt 62, i przywolane tam orzecznictwo).

Nastepnie, aby znak towarowy skladajacy sie z wyrazu powstalego z potaczenia
elementéw, jak w przypadku zgloszonego znaku towarowego, mial charakter
opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, nie wystarczy,
by ewentualny opisowy charakter zostal stwierdzony dla kazdego z tych elementéw.
Taki charakter musi by¢ stwierdzony w odniesieniu do samego wyrazu [zob. odnos-
nie do art. 3 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych
sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) — przepisu zredagowanego
zasadniczo w ten sam sposob, co art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 — ww.
wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 96 i wyrok z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec. str. I-1699, pkt 37].

Jak zauwazyl OHIM, z orzecznictwa Trybunalu wynika, ze co do zasady samo pota-
czenie elementdéw, z ktérych kazdy opisuje wlasciwosci towardéw lub ustug wymie-
nionych w zgloszeniu, stanowi samo w sobie opis tych wlasciwosci w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 (ww. wyroki w sprawach: Koninklijke KPN
Nederland, pkt 98, oraz Campina Melkunie, pkt 39).

Trybunat dodat jednak, ze polaczenie takie moze nie by¢ opisowe w rozumieniu tego
przepisu, jesli wywoluje wrazenie, ktore jest dostatecznie dalekie od wrazenia wywo-
tanego przez samo zestawienie tychze elementéw skltadowych (ww. wyroki w spra-
wach Koninklijke KPN Nederland, pkt 99, i Campina Melkunie, pkt 40).
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Stad, chociaz w przypadku znaku towarowego zlozonego ze stéw, jego ewentualny
charakter opisowy moze by¢ po czesci badany pod katem kazdego z jego elementéw
skladowych z osobna, to i tak winien on wciaz zaleze¢ od analizy calosci, ktéra te
elementy skladowe tworza [zob. analogicznie, odnos$nie do art. 7 ust. 1 lit. b) rozpo-
rzadzenia, ww. wyroki w sprawach: SAT.1 przeciwko OHIM, pkt 28, i BiolD prze-
ciwko OHIM, pkt 29].

W $wietle powyzszych rozwazan nalezy stwierdzi¢, ze — przeciwnie do stanowiska
OHIM — z orzecznictwa Trybunatu wcale nie wynika, Ze wstepna analiza kazdego
z elementéw skltadowych znaku towarowego stanowi obowigzkowy etap. Izby odwo-
tawcze OHIM oraz Sad, w postepowaniu w sprawie skargi, maja obowiazek ocenic¢
charakter opisowy znaku towarowego rozpatrywanego jako cato$¢.

Nalezy stwierdzi¢, ze w niniejszej sprawie Sad slusznie ocenil charakter opisowy
znaku towarowego CELLTECH jako catosci, dochodzgc do przekonania, iz nie
zostalo wykazane, by znak ten — nawet rozumiany jako oznaczajacy ,cell tech-
nology” — byl opisowy w stosunku do towaréw i uslug wskazanych w zgloszeniu.
A zatem nie doszlo do naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

W zwiazku z powyzszym nalezy oddali¢ zarzut drugi i — co za tym idzie — oddali¢
w calo$ci odwotanie wniesione przez OHIM.
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W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu Trybunalu, majacym zastosowanie do postepo-
wania odwolawczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obcia-
zona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM
przegral sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem Celltech — obciazy¢ go kosztami
postepowania.

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

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) zostaje obcigzony kosztami postepowania.

Podpisy
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