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

Wspdlnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie uniewaznienia — Stowny
wspélnotowy znak towarowy Mozart — Przedmiot sporu — Bezwzgledna podstawa
odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Obowiazek uzasadnienia — Uzasadnione
oczekiwania — Roéwno$¢ traktowania — Zasada legalno$ci — Artykul 7 ust. 1 lit. ¢),
art. 51 ust. 1lit. a), art. 73 zdanie pierwsze i art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia
(WE) nr 40/94

Wyrok Sadu Pierwszej Instancji (piata izba) z dnia 9 lipca 2008 r. . . . . . II-1931

Streszczenie wyroku

1. Wspélnotowy znak towarowy — Postepowanie odwolawcze — Skarga do sadu wspélnotowego
(regulaminu Sgdu, art. 135 § 4; rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 44 ust. 1)
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2. Wspdlnotowy znak towarowy — Procedura — Uzasadnienie decyzji

(art. 253 WE; rozporzgdzenie Rady nr 40/94, art. 73)

. Wspdlnotowy znak towarowy — Zrzeczenie sig, wygasniecie i uniewaznienie — Bezwzgledne

podstawy uniewaznienia

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

. Decyzja izby odwotawczej Urzedu Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) moze zostac
zaskarzona przed Sadem jedynie w odnie-
sieniu do niektérych towaréw lub uslug
ujetych w wykazie zawartym we wniosku
o rejestracje danego wspdlnotowego znaku
towarowego. W takim przypadku decyzja
ta staje si¢ ostateczna w stosunku do
pozostalych towaréw lub ustug figuruja-
cych w tym wykazie.

Biorac pod uwage taka mozliwo$é, Sad
zinterpretowal juz w przeszlosci o$wiad-
czenie zglaszajacego znak towarowy
zlozone w postepowaniu przed nim,
azatem po wydaniu przez izbe odwotawcza
decyzji, zgodnie z ktérym wycofywal on
swe zgloszenie w stosunku do niektérych
towardw objetych pierwotnie zgloszeniem,
jako oswiadczenie, ze zaskarzona decyzja
jest kwestionowana jedynie w zakresie,
w jakim dotyczy pozostalych towaréw
zawartych w wykazie, lub jako czesciowe
wycofanie, w przypadku gdyby o$wiad-
czenie to zostalo zlozone na dalszym
etapie postepowania przed Sadem.
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Taka interpretacja dokonanego przed
Sadem ograniczenia wykazu towaréw lub
ustug objetych zgloszeniem wspdlnoto-
wego znaku towarowego jest mozliwa
wylacznie wtedy, gdy zglaszajacy ogranicza
sie do usuniecia z tego wykazu co najmniej
jednego towaru lub jednej uslugi czy tez co
najmniej jednej kategorii towaréw lub
ustug. Oczywiste jest bowiem, ze w takim
przypadku do Sadu wnosi sie o niedokony-
wanie kontroli zgodnosci z prawem decyzji
izby odwolawczej w zakresie, w jakim
odnosi si¢ ona do towaréw lub uslug
usunietych z wykazu, a jedynie w zakresie,
w jakim dotyczy ona pozostalych towaréw
lub uslug, wcigz figurujagcych w tym
wykazie.

Taka sytuacje nalezy odrézni¢ od dokona-
nego przed Sadem ograniczenia wykazu
towardw lub ustug zawartego w zgloszeniu
wspélnotowego znaku towarowego, ktére
ma na celu calkowita lub cze$ciowa zmiane
opisu tych towaréw lub uslug. W tym
ostatnim przypadku nie mozna wykluczy¢,
ze zmiana ta moze mie¢ wplyw na wynik
rozpatrywania zgloszenia przez poszcze-
gélne instancje Urzedu w toku postepo-
wania administracyjnego. W takich
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okoliczno$ciach umozliwienie dokonania
tego typu zmiany na etapie postgpowania
w sprawie skargi przed Sadem byloby
réwnoznaczne z zakazang przez art. 135
§ 4 regulaminu Sadu zmiana przedmiotu
sporu w toku postepowania.

(por. pkt 26—29)

. Na podstawie art. 73 zdanie pierwsze
rozporzadzenia nr 40/94 w sprawie wspol-
notowego znaku towarowego decyzje
Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
zawieraja uzasadnienie. Zgodnie z orzecz-
nictwem obowiazek ten ma taki sam zakres
jak w przypadku obowigzku uzasadnienia
ustanowionego na mocy art. 253 WE i jego
celem jest, po pierwsze, umozliwienie
zainteresowanym zapoznania si¢ z moty-
wami wydania danego aktu, tak by mieli oni
mozliwo$¢ obrony swoich praw, i po
drugie, umozliwienie sadowi wspolnoto-
wemu przeprowadzenia kontroli zgod-
noéci z prawem decyzji. Kwestia, czy
uzasadnienie decyzji spelnia te wymogi,
winna by¢ oceniana nie tylko na podstawie
brzmienia tej decyzji, ale réwniez z uwagi
na jej kontekst i calo$¢ zasad prawnych
regulujacych dana dziedzine.

Jezeli chodzi o zasady prawne znajdujace
zastosowanie w dziedzinie wspélnotowych
znakéw towarowych, mozliwos¢ rejestracji

oznaczenia powinna by¢é  oceniana
wylacznie na podstawie rozporzadzenia
nr 40/94, tak jak jest ono interpretowane
przez sad wspdlnotowy.

Decyzje organéw i sadéw krajowych oraz
praktyka decyzyjna samego Urzedu
stanowia tylko jeden z czynnikéw, ktére
moga by¢ brane pod uwage przy ocenie, czy
dane oznaczenie jest zdolne do bycia
zarejestrowanym jako wspélnotowy znak
towarowy. Tak wiec w przypadku gdy
Urzad odmawia rejestracji oznaczenia
jako wspolnotowego znaku towarowego
w celu uzasadnienia swej decyzji, musi on
wskaza¢ — bezwzgledna lub wzgledna —
podstawe odmowy, ktéra stoi na przeszko-
dzie tej rejestracji, oraz przepis, na ktérym
podstawa ta zostala oparta, jak réwniez
przedstawi¢ okolicznosci faktyczne, ktére
zostaly uznane za dowiedzione i ktdre
w jego przekonaniu uzasadniaja zastoso-
wanie przepisu, na ktéry sie powoluje.
Takie uzasadnienie wystarczy co do
zasady, by spelni¢ przywolane powyzej
wymogi.

Oczywiscie kontekst, w jakim zostala
wydana decyzja, uksztaltowany w szczeg6l-
nosci wymiana stanowisk miedzy autorem
aktu a strona zainteresowang, moze
w pewnych okoliczno$ciach zaostrzyé
wymogi przewidziane dla uzasadnienia.
Zgodnie z tym nie mozna wykluczyé, ze
w niektérych przypadkach argumenty
przedstawione przez jedna ze stron poste-
powania przed Urzedem, wlaczajac w to
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argumenty oparte na istnieniu decyzji —
krajowej lub Urzedu — wydanej
w podobnej sprawie, beda wymagac specy-
ficznej odpowiedzi wykraczajacej poza
wskazane powyzej wymogi. Nie mozna
jednak wymagac¢ od izb odwolawczych, by
przedstawialy wyjasnienie, ktére podejmo-
waloby w sposéb wyczerpujacy punkt po
punkcie argumentacje przedstawiona
przez strony sporu. Uzasadnienie moze
zatem by¢ dorozumiane, pod warunkiem
ze umozliwia ono zainteresowanym
poznanie przyczyn, dla ktérych zostala
wydana taka decyzja izby odwotawczej,
a  wlasciwemu  sadowi  dostarcza
elementéw wystarczajacych do dokonania
kontroli. Wynika z tego, ze Urzad nie jest
co do zasady zobowigzany do przedsta-
wienia w swej decyzji odrebnej odpowiedzi
na kazdy argument oparty na istnieniu
wydanych w innych podobnych sprawach
decyzji swych wlasnych instancji lub
instancji i sadéw krajowych zawierajacych
rozstrzygniecie idace w okreSlonym
kierunku, jezeli uzasadnienie decyzji
wydanej przez Urzad w konkretnej
i zawistej przed jego instancjami sprawie
ukazuje — co najmniej domys$lnie, aczkol-
wiek w sposdb jasny i jednoznaczny —
przyczyny, dla ktorych te inne decyzje
pozbawione s3 znaczenia lub nie moga
zosta¢ wziete pod uwage w ramach doko-
nywanej przez niego oceny.

(por. pkt 43-46, 53-56)
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3. Slowny znak towarowy Mozart nie powi-

nien byt zosta¢ zarejestrowany jako wspol-
notowy znak towarowy dla ,ciast, wyrobéw
cukierniczych, wyrobéw czekoladowych
i stodyczy” nalezacych do klasy 30 w rozu-
mieniu porozumienia nicejskiego z uwagi
na wystepowanie bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji okreslonej w art. 7
ust. 1 lit ¢) rozporzadzenia nr 40/94
w sprawie wspolnotowego znaku towaro-
wego, poniewaz przynajmniej w stosunku
do tych sposréd wspomnianych towaréw,
ktére maja ksztalt czekoladowej kulki,
a zatem w stosunku do cze$ci towaréw
nalezacych do kategorii wymienionych
w zgloszeniu spornego znaku towarowego,
znak ten moze by¢ uzywany do celéw
opisowych w czesci Wspdlnoty, a miano-
wicie w krajach niemieckojezycznych
(Niemczech i Austrii). W istocie przecietny
konsument z tych dwdch krajéow, ktéry
zetknie sie z obtoczona w czekoladzie
kulka oznaczona stowem ,Mozart’,
dostrzeze w tym okresleniu raczej odnie-
sienie do przepisu kulinarnego na Mozart-
kugeln niz informacje dotyczaca pocho-
dzenia handlowego omawianego towaru.
Pominiecie stowa , Kugel” nie moze prowa-
dzi¢ do odmiennych wnioskéw, poniewaz
ten ostatni wyraz stanowi odniesienie nie
do przepisu, a do ksztaltu danego towaru,
ktory bedzie oczywisty, zwazywszy na
zewnetrzna forme tego produktu.

(por. pkt 99)



