WYROK Z DNIA 19.11.2009 r. — SPRAWY POLACZONE T-425/07 I T-426/07
WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCIJI (druga izba)
z dnia 19 listopada 2009 r. *

W sprawach potaczonych T-425/07 i T-426/07

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.0., z siedziba w Czestochowie (Polska),
reprezentowana przez radce prawnego D. Rzazewska,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu poczatkowo przez O. Montalta, a nastepnie
przez O. Montalta i K. Zajfert, dziatajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

majacych za przedmiot dwie skargi na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej
OHIM z dnia 3 wrzeénia 2007 r. (sprawy R 1274/2006-4 i R 1275/2006-4) dotyczace

* Jezyk postepowania: polski.
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AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL PRZECIWKO OHIM (100 I 300)

rejestracji graficznych znakéw towarowych 100 i 300 jako wspdlnotowych znakéw
towarowych,

i SAD PIERWSZE] INSTANC]JI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: I. Pelikdnovd, prezes, K. Jurimée i S. Soldevila Fragoso (sprawozdawca),
sedziowie,

sekretarz: K. Poche¢, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skargami zlozonymi w sekretariacie Sagdu w dniu 16 listopada
2007 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedziami na skargi ztozonymi w sekretariacie Sagdu w dniu
21 lutego 2008 r.,
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uwzgledniajac postanowienie z dnia 27 lutego 2008 r. w przedmiocie polaczenia spraw
T-425/07 i T-426/07 do facznego rozpoznania w procedurze pisemnej i ustnej,

uwzgledniajgc postanowienie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w przedmiocie polaczenia
spraw T-425/07 i T-426/07 do celéw wydania wyroku,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 26 listopada 2008 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 15 czerwca 2004 r. skarzaca, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.0.,
dokonala w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) zgltoszenia dwéch wspélnotowych znakdéw towarowych 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
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
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AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL PRZECIWKO OHIM (100 I 300)

Znakami towarowymi, ktdére zgloszono do rejestracji, sa przedstawione ponizej
oznaczenia graficzne 100 i 300:

<

Towary i ustugi, dla ktérych dokonano zgloszenia znakéw, naleza do klas 16, 28 i 41
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towar6w i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami,
i odpowiadaja, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

»afisze; plakaty; albumy; broszury; czasopisma; blankiety; druki; gazety; kalendarze;
krzyzéwki; rebusy”, nalezace do klasy 16;
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— Jamigtéwki; zagadki; puzzle”, nalezace do klasy 28;

»organizowanie konkurséw; publikowanie tekstéw”, nalezace do klasy 41.

Pismami z dnia 4 kwietnia 2006 r. ekspert zawiadomil skarzaca, ze zgloszone
oznaczenia podlegaja odmowie rejestracji dla wszystkich towaréw wskazanych
w zgloszeniu na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie
art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 207/2009]. W odpowiedziach z dnia 30 maja
2006 r. skarzaca podtrzymata swoje stanowisko.

W dniu 9 sierpnia 2006 r. ekspert odméwit na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢)
rozporzadzenia nr 40/94 rejestracji oznaczen 100 i 300 dla nastepujacych towaréw:

»afisze; plakaty; broszury; czasopisma; blankiety; druki; gazety”, nalezace do
klasy 16;

~tamigléwki; zagadki; puzzle”, nalezace do klasy 28.

Ekspert uznal, ze oznaczenia te stanowity wskazéwki opisowe, przy czym na wniosek
ten nie byl w stanie wplyna¢ fakt wykorzystania koloréw i elementéw graficznych.
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AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL PRZECIWKO OHIM (100 I 300)

W dniu 27 wrzes$nia 2006 r. skarzgca wniosta dwa odwotania od decyzji eksperta.

W dniu 22 lutego 2007 r. przewodniczacy Czwartej Izby Odwolawczej wezwat skarzaca,
zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 37 ust. 2 rozporzadzenia
nr 207/2009), by w terminie dwéch miesigcy zlozyla o$wiadczenie o zrzeczeniu sie
wylacznego prawa do liczb 100 i 300 wystepujacych w zgloszonych znakach
towarowych. Dwoma pismami z dnia 15 czerwca 2007 r. skarzaca odmoéwila zlozenia
zadanych oswiadczen, powolujac sie na zdolnos¢ rejestracyjna liczb. W konsekwencji
Izba Odwotawcza oddalita odwotania w drodze dwéch decyzji z dnia 3 wrze$nia 2007 r.
(zwanych dalej ,zaskarzonymi decyzjami”).

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonych decyzji w calosci;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.
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OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Skarzgca formuluje uwagi wstepne dotyczace zdolnosci rejestracyjnej liczb i na
poparcie skarg podnosi zasadniczo trzy zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia
art. 38 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, zarzut drugi dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c)
tego rozporzadzenia, natomiast zarzut trzeci dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b)
wspomnianego rozporzadzenia.

Uwagi wstepne

Argumenty stron

Skarzgca podnosi, ze art. 4 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 4 rozporzadzenia
nr 207/2009) zawiera ogolng zasade, zgodnie z ktdra liczby moga by¢ rejestrowane jako

II - 4284



12

13

14

AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL PRZECIWKO OHIM (100 I 300)

znaki towarowe, i Ze nie istnieje zaden uzasadniony powéd, by odmdwi¢ im zdolnosci
odrézniania na rynku towaréw lub ustug poszczegélnych konkurentéw.

OHIM zgadza sie, ze taka zasada istnieje, jednak uwaza, ze odnosi sie ona tylko do
abstrakcyjnej zdolnosci liczb do odrdzniania towardw i ustug na rynku. Ta abstrakcyjna
zdolno$¢ jest konieczng, ale niewystarczajaca przestanka rejestracji, poniewaz
oznaczenia muszg jednoczesnie spelnia¢ wymogi przewidziane w art. 7 rozporzadzenia
nr 40/94.

Ocena Sadu

Z art. 4 rozporzadzenia nr 40/94 wyraznie wynika, ze liczby moga by¢ rejestrowane jako
wspoélnotowe znaki towarowe.

Niemniej jednak oznaczenie, aby moglo zostal zarejestrowane, musi spelnia¢
przestanki ustanowione w art. 7 rozporzadzenia nr 40/94, ktéry stoi na przeszkodzie
rejestracji oznaczen niezdolnych do pelnienia funkcji wskazywania konsumentom
pochodzenia towaréw i ustug objetych zgtoszeniem [wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie T-302/06 Hartmann przeciwko OHIM (E), niepublikowany w Zbiorze,
pkt 29, 30]. W rezultacie liczba moze zosta zarejestrowana jako wspdlnotowy znak
towarowy tylko wtedy, gdy ma charakter odrézniajacy wzgledem towaréw lub ustug
wskazanych w zgloszeniu i gdy nie stanowi ich zwyklego opisu.
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W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 38 ust. 2 rozporzgdze-
nia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzgca uwaza, ze wymag zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sie praw wylacznych do
ktéregokolwiek z elementéw zgloszonych znakéw towarowych jest pozbawiony
podstaw, poniewaz wszystkie elementy tworzace wspomniane znaki towarowe —
w szczeg6lnosci elementy liczbowe ,100” i ,,300” — maja charakter odrézniajacy.
Dodaje ona, ze nawet jesli jeden z tych elementéw pozbawiony jest samodzielnie
charakteru odrézniajacego, to nabywa go w potaczeniu z innymi elementami, poniewaz
zgodnie z orzecznictwem Trybunalu charakter odrézniajacy znakéw towarowych
nalezy oceniad, biorac pod uwage calosciowe wrazenie, ktére te elementy wywieraja.

Skarzaca powoluje sie réwniez na wcze$niejsza rejestracje oznaczen 100 i 200, ktérych
szata graficzna byla ubozsza niz grafika zgltoszonych znakéw towarowych. Ze wzgledu
na dokonanie tej rejestracji skarzaca dzialata w zaufaniu do prawa i jego interpretacji
dokonanej wczeéniej przez OHIM.

OHIM wnosi o oddalenie tego zarzutu.

Ocena Sadu

Jezeli znak towarowy zawiera element, ktéry nie jest odrézniajacy, i jezeli wlaczenie
tego elementu do znaku towarowego moze stwarza¢ watpliwosci co do zakresu ochrony
znaku towarowego, art. 38 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 przyznaje OHIM mozliwo$¢
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AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL PRZECIWKO OHIM (100 I 300)

zazadania jako warunku rejestracji znaku towarowego zlozenia przez zglaszajacego
o$wiadczenia, ze nie bedzie roscil sobie wytacznego prawa do tego elementu.

Owo o$wiadczenie, znane w praktyce jako ,disclaimer”, stuzy uwydatnieniu faktu, ze
przystugujace wlascicielowi znaku towarowego prawo wylaczne nie rozcigga si¢ na
skladajace sie na ten znak elementy pozbawione charakteru odrézniajacego. W ten
sposéb ewentualni zglaszajacy beda wiedzie¢, ze pozbawione charakteru odrézniaja-
cego elementy danego zarejestrowanego znaku towarowego objete takim o$wiadcze-
niem sa wciaz dostepne.

Artykul 38 rozporzadzenia nr 40/94 zostal doprecyzowany przez zasade 11 ust. 21 3
rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego
rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspélnotowego znaku towarowego
(Dz.U. L 303, s. 1). Konsekwencje nieztozenia wymaganego przez OHIM o$wiadczenia
zostaly uregulowane w szczegélnoéci w zasadzie 11 wust. 3 rozporzadzenia
nr 2868/95. I tak, jezeli zglaszajacy nie zlozy w terminie Zzadanego przez OHIM
o$wiadczenia, ten ostatni moze odrzuci¢ zgloszenie w catosci lub w czesci.

W rozpatrywanej sprawie nalezy ustali¢, czy Izba Odwotawcza mogla zgodnie
z prawem stwierdzi¢, wobec niezlozenia przez skarzaca o$wiadczenia na podstawie
art. 38 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, po pierwsze, ze elementy ,100” i ,300”
zgloszonych znakéw towarowych sa pozbawione charakteru odrdzniajacego i po
drugie, ze wlaczenie ich do zgloszonych znakéw towarowych moglo wzbudzaé
watpliwosci co do przyznanego tym znakom zakresu ochrony.

Po pierwsze, jezeli chodzi o obecno$¢ w zgloszonych znakach towarowych elementéw
pozbawionych charakteru odrdzniajacego, nalezy wyjasni¢, ze w tym wzgledzie Izba
Odwolawcza odwolata sie czesciowo do swojej decyzji z dnia 7 sierpnia 2006 r. (sprawa
R 447/2006-4) dotyczacej zgloszenia do rejestracji sfownego znaku towarowego 1000
(pkt 18 zaskarzonych decyzji). Nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznic-
twem decyzja moze zosta¢ uznana za wystarczajaco uzasadniong, jezeli zawiera
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wyrazne odniesienie do innego dokumentu, ktdry zostal przekazany skarzacemu, jak
mialo to miejsce w niniejszej sprawie [zob. wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie
T-304/06 Reber przeciwko OHIM — Chocoladefabriken Lindt & Spriingli (Mozart),
Zb.Orz. s. 11-1927, pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo].

W decyzji z dnia 7 sierpnia 2006 r. Izba Odwolawcza stwierdzita w gtéwnych zarysach,
ze liczba 1000 moze stuzy¢ do okreslania zawartosci broszur i czasopism nalezacych do
klasy 16. Izba Odwolawcza przywolala te decyzje celem stwierdzenia, ze w niniejszej
sprawie elementy ,,100” i ,,300” moga okresla¢ ilo§¢, zawarto$¢ lub kolejne wydanie
objetych zgloszeniem towaréw nalezacych do klasy 16. Uznala ona ponadto, Ze
wspomniane elementy moga okreslac poszczegdlne czesci skladowe objetych
zgloszeniem towar6w nalezacych do klasy 28.

Mimo ze Izba Odwotawcza w zaden sposéb nie odniosta si¢ do tej kwestii, nalezy
zauwazyd¢, ze towary te kierowane sa do ogétu odbiorcéw. Z uwagi na to, ze liczby 100
i 300 sa zrozumiate we wszystkich jezykach Wspoélnoty, docelowy krag odbiorcéw
sklada sie¢ z przecietnych konsumentéw wchodzacych w gre towaréw w calej
Wspdlnocie Europejskiej.

W niniejszej sprawie liczby 100 i 300 odnosza sie do ilosci i beda natychmiast i bez
glebszego zastanowienia postrzegane przez przecigtnego konsumenta jako opis cech
wchodzacych w gre towaréw, w szczegdlnosci liczby afiszy w wystawionych na sprzedaz
partiach towaru, liczby stron w publikacjach lub liczby elementéw puzzli i zagadek,
ktére beda wskazywacd na stopien ich trudno$ci — cech majacych zasadnicze znaczenie
przy podejmowaniu decyzji o zakupie. W rezultacie wlasciwy krag odbiorcéw bedzie
postrzegaé te elementy liczbowe jako informacje dotyczaca oznaczonych towardw,
a nie jako wskazanie ich pochodzenia.

Whniosku tego nie moga podwazy¢ argumenty skarzacej oparte na orzecznictwie
Trybunalu dotyczacym oceny charakteru odrézniajacego ztozonych znakéw towaro-
wych. W niniejszej sprawie nie chodzi bowiem o ocene charakteru odrézniajacego
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znakéw skladajacych sie z elementéw, z ktorych kazdy rozpatrywany osobno nie ma
takiego charakteru. Przedmiotem niniejszej sprawy jest ocena charakteru odré6zniajg-
cego tych elementéw w celu unikniecia objecia ich niestusznie prawem wylacznym
wynikajacym z rejestracji znaku towarowego. Tak wigc w ramach stosowania art. 38
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 oceny charakteru odrézniajacego elementéw
zgloszonych znakéw towarowych nalezy dokonywaé przez odniesienie sie nie do
calo$ciowego wrazenia wywieranego przez wspomniane znaki, ale do tworzacych je
elementdw.

Po drugie, co sie tyczy istnienia watpliwo$ci co do zasiegu ochrony, Izba Odwotawcza
stwierdzita w pkt 19 zaskarzonych decyzji, ze nie mozna bylo ustali¢, ktdry z elementéw
zgloszonych znakéw towarowych nadawal im charakter odrézniajacy, co mogto
nasuwaé watpliwosci co do zakresu przyznanej im ochrony. W niniejszej sprawie
bowiem elementy graficzne zgloszonych znakéw towarowych, czyli kolorystyka,
obramowanie, ornamentacja i typografia uzyte w tych znakach, sa zbyt proste, aby
mogly wplywac na sposéb postrzegania ich przez konsumentéw. Natomiast liczby, jako
jedyne elementy stfowne, moga bardziej przyciaga¢ uwage docelowych konsumentéw
i dominuja w zwigzku z tym we wrazeniu wywieranym przez zgloszone znaki towarowe.

Gdyby rejestracja zgltoszonych znakéw towarowych nie zostala obwarowana zadnym
warunkiem, mozna by odnie$¢ wrazenie, Ze prawa wyltaczne rozciagaja sie rowniez na
elementy ,,100” i ,300”, w wyniku czego ich uzycie w innych znakach towarowych
byloby niedopuszczalne. W konsekwencji Izba Odwotawcza stusznie stwierdzila, ze
wlaczenie tych oznaczen do zgloszonych znakéw towarowych moglo nasuwad
watpliwosci co do zakresu przyznanej tym znakom ochrony.

W pismach z dnia 15 czerwca 2007 r. skarzaca odméwila zlozenia o$wiadczen,
w ktdrych miataby zrzec sie wytacznych praw do tych elementéw, utrzymujac, ze liczby
100 i 300 maja zdolno$¢ rejestracyjna. Pisma te wplynely zreszta po terminie dwéch
miesiecy wyznaczonym przez przewodniczacego Izby Odwotawczej, a skarzaca nie byla
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w stanie wykazad, ze zostat jej przyznany dodatkowy termin, mimo ze utrzymywata tak
na rozprawie. Poniewaz skarzaca nie ztozyla o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 38
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 oraz w zasadzie 11 ust. 2 rozporzadzenia nr 2868/95,
Izba Odwolawcza stusznie odmoéwila rejestracji zgloszonych znakéw towarowych na
podstawie zasady 11 ust. 3 rozporzadzenia nr 2868/95.

Whniosku tego nie moze podwazy¢ argument skarzacej, ze oznaczenia 100 i 200, ktérych
szata graficzna byla ubozsza niz grafika zgloszonych znakéw towarowych, byly juz
wczesniej rejestrowane przez OHIM jako wspélnotowe znaki towarowe dla towardéw
nalezacych do klas 16 i 28. W tym zakresie nalezy zauwazy¢, ze zgodnos$¢ z prawem
decyzji izb odwotawczych winna by¢ oceniana wylacznie na podstawie rozporzadzenia
nr 40/94, a nie na podstawie wcze$niejszej praktyki decyzyjnej OHIM [wyroki Sadu:
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie T-127/02 Concept przeciwko OHIM (ECA), Rec.
s. II-1113, pkt 71; z dnia 19 maja 2009 r. w sprawach polaczonych T-211/06, T-213/06,
T-245/06, T-155/07 i T-178/07 Euro-Information przeciwko OHIM (CYBERCREDIT,
CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE i CYBERHOME), niepubliko-
wany w Zbiorze, pkt 44]. Ponadto w zakresie, w jakim argument ten nalezatoby
rozumiec jako odnoszacy sie do naruszenia zasady réwnego traktowania, z utrwalonego
orzecznictwa wynika, ze wspomniang zasade mozna stosowaé wylacznie przy
jednoczesnym poszanowaniu zasady legalno$ci, zgodnie z ktéra nikt nie moze
powolywac sie z korzyscia dla siebie na niezgodne z prawem dzialanie na rzecz innej
osoby [wyroki Sadu: z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve
przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. s. I1-723, pkt 67; z dnia 30 listopada 2006 r.
w sprawie T-43/05 Camper przeciwko OHIM — JC (BROTHERS by CAMPER),
niepublikowany w Zbiorze, pkt 93-95].

Z powyzszego wynika, ze zarzut pierwszy nalezy oddalic.

Poniewaz Izba Odwolawcza nie oparla zaskarzonych decyzji na braku charakteru
odrézniajacego ani na istnieniu charakteru opisowego zgloszonych znakéw towaro-
wych ocenianych na podstawie wywieranego przez nie calociowego wrazenia, lecz na
fakcie, ze zawieraly one elementy, do ktérych ma zastosowanie art. 38 ust. 2
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rozporzadzenia nr 40/94, zarzuty drugi i trzeci, dotyczace naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b)
iart. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia, nie moga prowadzi¢ do uwzglednienia skarg.

W konsekwencji skargi w niniejszych sprawach nalezy oddali¢ w calosci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obciazy¢ ja kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skargi zostaja oddalone.
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2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o0.0. zostaje obciazona kosztami
postepowania.

Pelikdnova Jurimée Soldevila Fragoso

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 19 listopada 2009 r.

Podpisy
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