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Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie uniewaznienia —
Zgloszenie stownego wspdlnotowego znaku towarowego TEK —
Przedmiot sporu — Poszanowanie prawa do obrony — Bezwzgledne
podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykut 7 ust. 1
lit. b), ¢) i g) oraz art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia (WE) nr 40/94

Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (piata izba) z dnia 20 listopada 2007 r.. . . . . I - 4724

Streszczenie wyroku

1. Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie odwotawcze — Skarga do sgdu wspélnoto-
wego — Ograniczenie wykazu towaréw i ustug po wydaniu decyzji przez Izbe Odwotawczg

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 63 ust. 2 i art.135 ust. 4)
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2. Wspdlnotowy znak towarowy — Zrzeczenie sig, wygasniecie i uniewaznienie — Bezwzgledne

podstawy uniewaznienia — Rejestracja z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia

nr 40/94

(rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. ¢) i art. 51 ust. 1 lit. a))

W ramach skargi na decyzje izby odwo-
fawczej Urzedu Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) Sad moze stwierdzi¢ niewaz-
no$¢ lub dokona¢ zmiany spornej
decyzji wylacznie woéwczas, jezeli
w chwili wydania byla ona objeta jedna
z tych podstaw stwierdzenia niewaz-
nosci czy dokonania zmiany okreslonych
w art. 63 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
w sprawie wspdlnotowego znaku towa-
rowego, obejmujacych brak wlasciwosci,
naruszenie istotnego wymogu procedu-
ralnego, naruszenie traktatu, rozporza-
dzenia nr 40/94 lub kazdego przepisu
prawnego dotyczacego ich stosowania
lub naduzycie wladzy. Ta kontrola
zgodnoséci z prawem dokonywana jest
w oparciu o stan faktyczny i prawny, jaki
przedstawiony zostal w postepowaniu
przed izbg odwolawcza.

W tym zakresie, o ile art. 44 ust. 1 rozpo-
rzgdzenia nr 40/94 stanowi, ze ,zgla-
szajacy moze w kazdej chwili wycofa¢
zgloszenie wspélnotowego znaku towa-
rowego lub ograniczy¢ zawarty w nim
wykaz towaréw lub uslug”, o tyle ogra-
niczenie wspomnianego wykazu po
wydaniu przez izbe odwotawcza zaskar-
zonej decyzji nie ma wptywu na jej zgod-
no$¢ z prawem, bowiem tylko ona jest
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przedmiotem postepowania w sprawie
skargi przed Sadem.

Wprawdzie w okres$lonych okoliczno-
$ciach zlozone przed Sadem oswiad-
czenie zglaszajacego wspdlnotowy znak
towarowy, z ktérego wynika, ze wycofuje
on zgloszenie wylacznie w odniesieniu
do niektérych towaréw objetych poczat-
kowym zgloszeniem, moze by¢ inter-
pretowane badz to jako o$wiadczenie, iz
zaskarzona decyzja kwestionowana jest
jedynie w odniesieniu do pozostalych
towaréw, badZ to — jesli o$wiadczenie
to wplynelo na zaawansowanym etapie
postepowania przed Sadem — jako
cze$ciowe cofniecie skargi.

Jezeli jednak zglaszajacy znak towa-
rowy — poprzez ograniczenie wykazu
towaréw objetych zgloszeniem wspdl-
notowego znaku towarowego — nie
zamierza wycofa¢ jednego towaru lub
wiekszej ich liczby z tego wykazu, lecz
jedynie dokona¢ zmiany wtasciwosci,
takiej jak przeznaczenie wszystkich
towaréw figurujacych w tym wykazie,
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nie mozna wykluczy¢, iz zmiana ta
moze mie¢ wplyw na wynik rozpatry-
wania zgloszenia przez poszczegblne
instancje OHIM w toku postepowania
administracyjnego. W takich okolicz-
no$ciach umozliwienie dokonania tego
typu zmiany na etapie postepowania
w sprawie skargi przed Sadem byloby
réwnoznaczne z zakazana przez art. 135
§ 4 regulaminu Sadu zmiang przedmiotu
sporu. Dlatego tez tego typu ograni-
czenie nie moze by¢ przez Sad uwzgled-
nione w ramach badania zasadnosci
skargi.

(por. pkt 19, 20, 22-25)

Wyraz TEK nie powinien byl zostac
zarejestrowany jako wspolnotowy znak
towarowy dla ,etazerek i czesci etazerek,
w szczegblnosci dajacych sie zawiesic¢
koszykéw do etazerek, wszystkie wymie-
nione wyzej wyroby wykonane z metalu”,
nalezacych do klasy 6, i wszystkich
wymienionych wyzej wyrobéw wykona-
nych z materialu niebedacego drewnem,
nalezacych do klasy 20 w rozumieniu
porozumienia nicejskiego, z uwagi na
zaistnienie  bezwzglednej  podstawy
odmowy rejestracji okreslonej w art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94
w sprawie wspoélnotowego znaku towa-
rowego, dotyczacej posiadania przez
znak towarowy — z punktu widzenia
przecietnych konsumentéw francusko-
i  wloskojezycznych —  charakteru
opisowego.

W istocie w jezykach wtoskim i francu-
skim stowo ,tek” oznacza drzewo tekowe
i opisuje w ten sposéb rodzaj drewna
i jego wlasciwosci.

Majac na wzgledzie wykaz towaréw, dla
ktérych znak towarowy TEK zostal zare-
jestrowany, jego wlasciciel moze w przy-
szto$ci produkowac swoje towary z takich
materialéw jak tworzywa sztuczne czy
metal, ktére beda jednak mialy wyglad
drewna tekowego. Rozpatrywane towary,
a szczeg6lnie te wykonane z tworzyw
sztucznych, moga bowiem — z uwagi na
ich barwe i wyglad zewnetrzny — przy
wykorzystaniu istniejacych obecnie na
rynku technik imitowania drewna teko-
wego sprawia¢ wrazenie, Ze s3 one z tego
drewna wykonane lub przynajmniej
posiadaja pewne wlasciwosci drewna
tekowego. A zatem zwigzek istniejacy
miedzy znaczeniem slowa ,tek” a etazer-
kami i czesciami etazerek oraz dajacymi
sie zawiesi¢ koszykami — wszystkimi
wymienionymi wyzej wyrobami wykona-
nymi z metalu i z materiatu niebedacego
drewnem, jest dostatecznie $cisly, aby
obejmowal go zakaz wyrazony w art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

(por. pkt 83, 85, 87, 92, 93)
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