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W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (szdsta izba)

z dnia 13 wrze$nia 2013 r.*

Wspoélnotowy znak towarowy — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Stowny wspdlnotowy znak towarowy CASTEL — Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji —
Charakter opisowy — Artykut 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009 — Dopuszczalno$¢ —
Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji niepodniesiona przed izba odwotawcza — Badanie stanu
faktycznego z urzedu — Artykul 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009

W sprawie T-320/10

Firstlich Castell’sches Domédnenamt Albrecht Fiirst zu Castell-Castell, z siedziba w Castell
(Niemcy), reprezentowany przez adwokatéw R. Kunzego, G. Wiirtenbergera i T. Wittmann,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez P. Geroulakosa i G. Schneidera, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, jest

Castel Freres SAS, z siedziba w Blanquefort (Francja), reprezentowana przez adwokatéw A. von
Miihlendahla i H. Hartwiga,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 4 maja 2010 r.
(sprawa R 962/2009-2) dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy
Fiirstlich Castell’'sches Domanenamt Albrecht Fiirst zu Castell-Castell a Castel Fréres SAS,

SAD (szoésta izba),
w skladzie: H. Kanninen, prezes, I. Labucka i S. Soldevila Fragoso (sprawozdawca), sedziowie,
sekretarz: S. Spyropoulos, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 2 sierpnia 2010 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie Sadu w dniu
15 listopada 2010 r.,

* Jezyk postepowania: angielski.
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po zapoznaniu sie z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
10 listopada 2010 r.,

uwzgledniajac zmiany w skladzie izb Sadu,
po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 8 listopada 2012 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok'

[...]

Zadania stron

Strona skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznos$ci zaskarzonej decyzji;
— obciazenie OHIM kosztami postgpowania.
OHIM i interwenient wnosza do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Podczas rozprawy interwenient wskazal, ze rezygnuje z przedstawienia zatacznikéw 1. 9 i I. 10 do swojej
odpowiedzi na skarge, przedfozonych po raz pierwszy przed Sadem.

Co do prawa

[.]

W przedmiocie dopuszczalnosci zarzutu dotyczgcego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. d) i art. 52 ust. 1 lit. a)
rozporzgdzenia nr 207/2009

[...]

Z przegladu akt postepowania administracyjnego wynika, ze zarzut dotyczacy naruszenia art. 7 ust. 1
lit. d) rozporzadzenia nr 207/2009 nie byl podnoszony przed Izba Odwotlawcza, a zatem zostal
wysuniety po raz pierwszy przed Sadem.

Niezaleznie od powyzszego stwierdzenia, wbrew temu, co utrzymuje skarzacy, wskazana bezwzgledna
podstawa odmowy rejestracji nie musiala zostaé rozpatrzona przez Izbe Odwotawcza z urzedu
w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku.

1 — Ponizej odtworzone zostaly jedynie te punkty wyroku, ktérych publikacje Sad uznal za wskazana.
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Zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 eksperci OHIM, a w postepowaniu odwotawczym
izby odwotawcze OHIM, rozpatrujac bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji, obowigzani sg zbada¢
stan faktyczny z urzedu, aby stwierdzi¢, czy do zgloszonego znaku towarowego znajduja zastosowanie
podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 7 tego rozporzadzenia. Wynika z tego, ze wlasciwe
organy OHIM moga uzasadnia¢ swoje rozstrzygniecia okoliczno$ciami faktycznymi, ktére nie zostaly
podniesione przez zglaszajacego znak towarowy. OHIM ma obowiazek zbadania z urzedu okolicznosci
faktycznych, ktére moga doprowadzi¢ do zastosowania bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji
[wyrok Trybunal z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P Storck przeciwko OHIM, Zb.Orz.
s. I-5719, pkt 50; wyroki Sadu: z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie, T-129/04 Develey przeciwko OHIM
(Ksztalt butelki z tworzywa sztucznego), Zb.Orz. s. II-811, pkt 16; z dnia 12 kwietnia 2011 r.
w sprawach potaczonych T-310/09 i T-383/09 Fuller & Thaler Asset Management przeciwko OHIM
(BEHAVIOURAL INDEXING i BEHAVIOURAL INDEX), niepublikowany w Zbiorze, pkt 29].

Jednakze w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku nie mozna oczekiwac, ze
OHIM ponownie bedzie dokonywaé przeprowadzonego przez eksperta badania z urzedu okolicznosci
faktycznych mogacych prowadzi¢ do zastosowania bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji.
Z postanowien art. 52 i 55 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, ze wspdolnotowy znak towarowy jest
uznawany za wazny, dopdki nie zostanie uniewazniony przez OHIM w nastepstwie postepowania
w sprawie uniewaznienia. Korzysta on wiec z domniemania waznosci, ktére stanowi logiczna
konsekwencje kontroli przeprowadzanej przez OHIM w ramach rozpatrywania zgloszenia do
rejestracji.

Owo domniemanie waznosci ogranicza przewidziany w art. 76 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009
obowigzek badania przez OHIM 2z wurzedu istotnych okolicznosci faktycznych, ktére moga
doprowadzi¢ do zastosowania bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji, do przeprowadzanej przez
ekspertow OHIM, a w przypadku odwotania — przez izby odwolawcze, analizy zgloszenia
wspolnotowego znaku towarowego w ramach procedury rejestracji danego znaku. Natomiast
w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia, z uwagi na to, ze zarejestrowany wspdlnotowy znak
towarowy korzysta z domniemania wazno$ci, to do osoby wnoszacej o jego uniewaznienie nalezy
wskazanie przed OHIM konkretnych okolicznosci, ktére moga podwazy¢ jego waznosc.

Z powyzszego wynika, ze w ramach postepowania w sprawie uniewaznienia Izba Odwotawcza nie byla
zobowiazana do zbadania z urzedu istotnych okoliczno$ci, ktére mogly prowadzi¢ do zastosowania
bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji okreslonej w art. 7 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia
nr 207/20009.
Niniejszy zarzut nalezy zatem odrzuci¢ jako niedopuszczalny.
[...]
Z powyzszych wzgledow
SAD (szésta izba)

orzeka, co nastepuje:
1) Stwierdza si¢ niewaznos$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach

Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 4 maja 2010 r. (sprawa

R 962/2009-2).

2) OHIM pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez Fiirstlich Castell’sches
Dominenamt Albrecht Fiirst zu Castell-Castell.

3) Castel Fréres SAS pokrywa wlasne koszty.
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Kanninen Labucka Soldevila Fragoso
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 wrze$nia 2013 r.

Podpisy
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