WYROK Z DNIA 22.6.2005 r. — SPRAWA T-19/04

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]JI (czwarta izba)

z dnia 22 czerwca 2005 r.”

W sprawie T-19/04

Metso Paper Automation Oy, z siedzibg w Helsinkach (Finlandia), reprezentowana
przez adwokata J. Tanhuanpie,

strona skarzaca,

przeciwko

Urz¢dowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Laitinen, dzialajaca w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana,

majgcej za przedmiot skarge na decyzje pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
17 listopada 2003 r. (sprawa R 842/2002-1) dotyczaca wniosku o rejestracje
stownego znaku towarowego PAPERLAB,

* Jezyk postgpowania: angielski.
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METSO PAPER AUTOMATION PRZECIWKO OHIM (PAPERLAB)

SAD PIERWSZE] INSTANC]JI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w skladzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i I. Wiszniewska-Bialecka, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 19 stycznia 2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
26 kwietnia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 lutego 2005 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

1 W dniu 13 lutego 2002 r. skarzaca dokonala na podstawie rozporzadzenia Rady
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku
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towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z pézn. zm. zgloszenia w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
wspdlnotowego znaku towarowego.

Znak towarowy objety wnioskiem o rejestracje to oznaczenie stowne PAPERLAB.

Towary objete wnioskiem o rejestracje naleza do klasy 9 w rozumieniu Porozumie-
nia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi: ,sprzet komputerowy
i przyrzady pomiarowe do kontroli i testowania papieru”.

Decyzjg z dnia 18 wrze$nia 2002 r. na podstawie art. 38 rozporzadzenia nr 40/94
ekspert odrzucit zgloszenie z tego powodu, ze zgloszony znak towarowy pozbawiony
jest odrézniajacego charakteru i opisuje te towary w rozumieniu art. 7 ust. 1
lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

W dniu 14 pazdziernika 2002 r. skarzgca wniosta do OHIM odwotanie od decyzji
eksperta.

Decyzja z dnia 17 listopada 2003 r., ktéra zostata doreczona skarzacej pismem z dnia
20 listopada 2003 r., Pierwsza Izba Odwotawcza OHIM po pierwsze utrzymata
w mocy decyzj¢ eksperta w czesci dotyczacej odrzucenia zgloszenia na podstawie
art. 7 ust. 1 lit. ) rozporzadzenia nr 40/94, a po drugie przekazata sprawe ekspertowi
do dalszego postepowania na podstawie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji, w zakresie w jakim zawiera
odmowe rejestracji stownego znaku towarowego PAPERLAB na podstawie art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi zarzut oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94.
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Argumenty stron

Skarzaca podnosi, ze znak towarowy PAPERLAB nie opisuje towaréw objetych
whnioskiem o rejestracjg, ale ma wylacznie charakter sugestywny. Na poparcie tej tezy
wysuwa trzy argumenty.

W pierwszej kolejnosci skarzaca stwierdza, Ze nie mozna ustali¢ zadnego zwiazku
pomigdzy znakiem towarowym PAPERLAB a odnoénymi towarami. Stowo
»paperlab” jest nazwa wymyslong, poniewaz polaczenie stéw ,paper” i ,lab” jest
niezwyczajne. Znak towarowy ,PAPERLAB” ma szczegélne miejsce i funkcje na
rynku wlasciwym, poniewaz docelowy krag odbiorcéw sktada si¢ jedynie z waskiej
grupy os6b zawodowo prowadzacych dzialalnos¢ w przemysle papierniczym.

Skarzaca poddaje analizie znaczenie stéw ,paper” i ,lab” w celu.wykazania po
pierwsze braku bezposredniego zwiazku pomiedzy znakiem towarowym PAPERLAB
a towarami objetymi wnioskiem o rejestracje i podnosi, ze kluczowym elementem
oznaczenia PAPERLAB jest stowo ,lab”. Jej zdaniem z licznych definicji tego stowa
wynika, ze pojecie to (lub pojecie ,laboratorium”) oznacza pomieszczenie, budynek
lub lokal stuzacy przeprowadzaniu préb naukowych, badar lub nauczaniu lub tez
lokal, w ktérym produkuje si¢ lekarstwa i produkty chemiczne. Twierdzi, ze
pomig¢dzy miejscem z jednej strony, a sprzetem, takim jak towary objete wnioskiem
o rejestracje, z drugiej strony, istnieje rzeczywista réznica znaczeniowa. Konsument
nie moze zatem odgadna¢, widzac lub styszac stowo ,paperlab”, ze chodzi o sprzet,
a nie budynek lub lokal z przeznaczeniem dla naukowcéw.

Nastepnie, w celu wykazania, Ze znak towarowy PAPERLAB zostal wymyslony,
skarzgca podnosi, iz wspomniane oznaczenie sfowne jest wynikiem oryginalnej
konstrukcji zlozonej ze stéw ,paper” i ,lab”, zestawionych w celu stworzenia
niezwyczajnej calosci, ktéra nie jest wyrazeniem znanym w jezyku angielskim. Ten
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nowy pomyst leksykalny, podobnie jak znak towarowy BABY-DRY (wyrok
Trybunalu z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble
przeciwko OHIM, Rec. str. 1-6251, pkt 40) nadaje w ten sposéb utworzonemu
znakowi towarowemu charakter odrézniajacy, ktéry umozliwia mu spelnienie
zasadniczej funkcji, jaka jest identyfikacja przedsi¢biorstwa wprowadzajacego towary
na rynek.

Wreszcie, jesli chodzi o szczegélne miejsce i funkcje znaku towarowego PAPERLAB
na rynku wlasciwym, skarzaca przypomina, ze docelowy krag odbiorcéw, ktdrego
definicja zostala przyjeta przez Izbe Odwotawczg, sklada si¢ z ograniczonej liczby
wyspecjalizowanych technikéw i inzynieréw przemystu papierniczego, ktérzy
uwaznie badaja towar i jego znak towarowy. S3 oni zatem w pelni w stanie
zrozumie¢ znaczenie stéw ,paper” i ,lab” i uznaé odrézniajacy charakter polaczenia
tych dwéch stéw oraz ich uzycia dla oznaczenia sprzetu elektronicznego, a nie
ustugi. Ponadto, po pierwsze, zadna osoba trzecia nie uzywa stowa , paperlab” ani nie
ma potrzeby lub interesu uzywac¢ go w zakresie swojej dzialalnoéci gospodarczej,
a po drugie znak towarowy PAPERLAB nie ogranicza praw przedsigbiorstw trzecich,
ktére nadal moga facznie lub oddzielnie uzywaé stéw ,paper”, ,laboratory” oraz
»lab”.

W drugiej kolejnosci skarzaca podnosi argument, ze znak towarowy PAPERLAB
zostal zarejestrowany dla identycznych towaréw w Finlandii oraz dla podobnych
towaréw w krajach Beneluksu, w Japonii i w niektérych krajach anglosaskich (Stany
Zjednoczone i Kanada), w ktérych znaczenie w jezyku angielskim stéw ,lab”, ,paper”
lub ,laboratory” w opinii docelowego kregu odbiorcéw nie rodzi watpliwosci. Jej
zdaniem duza liczba rejestracji wskazuje w sposéb istotny na to, ze znak towarowy
PAPERLAB moze by¢ zarejestrowany na poziomie wspélnotowym.

W trzeciej kolejnoéci, zdaniem skarzacej OHIM zgodzil sie na zarejestrowanie
znakéw towarowych zawierajacych polaczenie stéw wykazujacych podobienistwo ze
sfowami uzytymi do utworzenia znaku towarowego PAPERLAB dla towaréw
objetych klasa 9, w szczegé6lnosci czeéci do ukladéw elektronicznych i akcesoriéw
komputerowych. Dlatego w jej opinii zaskarzona decyzja nie jest zgodna z praktyka
decyzyjng OHIM. Skarzaca odwoluje sie¢ w szczegélnoéci do takich znakéw
towarowych jak: IQ-PAPER, PAPERMARK, PAPERPAD, PAPERGATE
i PAPERMASTER. '
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W odpowiedzi na skarge OHIM podziela stanowisko Izby Odwolawczej co do
opisowego charakteru znaku towarowego PAPERLAB.

Po pierwsze, stwierdza on, ze bioragc pod uwage znaczenie stéw ,paper” i ,lab”,
towary objete wnioskiem o rejestracje znaku towarowego oraz docelowy krag
odbiorcéw, znak towarowy PAPERLAB opisuje w jezyku angielskim w sposéb prosty
i bezpo$redni oczekiwang funkcje lub przeznaczenie odno$nych towaréw, poniewaz
pomigdzy oznaczeniem PAPERLAB oraz odno$nymi towarami istnieje dostatecznie
bezposredni i konkretny zwigzek. Twierdzi on, ze w konsekwencji oznaczenie to
rozumiane jest przez wlasciwy krag odbiorcéw jako wskazujace na urzadzenie do
kontroli papieru i produktéw z papieru, a nie jako laboratorium w klasycznym tego
stowa znaczeniu.

Zdaniem OHIM zestawienie stéw ,paper” i ,lab” w oznaczeniu PAPERLAB nie jest
takze niezwyczajne ze skladniowego punktu widzenia, a wrecz przeciwnie,
odpowiada zwyczajnemu i gramatycznie poprawnemu sposobowi odwolywania sie
do tego rodzaju towaréw. W opinii OHIM te dwa stowa moga w sposéb oczywisty
by¢ uzywane w potocznym jezyku przez dany krag odbiorcéw w celu oznaczenia
wlasciwosci towar6w. Uznaje on, ze polaczenie ,paperlab” nie moze nadawaé
zgloszonemu znakowi towarowemu charakteru odrézniajacego, poniewaz,
w odréznieniu od polaczenia spornego w ww. sprawie Procter & Gamble przeciwko
OHIM, nie ma ono innego znaczenia, anizeli sfowa ,paper” i ,lab” w jezyku
potocznym. Tak wigc OHIM zgadza si¢ z analiza docelowego kregu odbiorcéw
dokonang przez skarzaca, natomiast wyciaga z niej taki wniosek, ze odbiorcy
nalezacy do tego wyspecjalizowanego kregu sa zdolni uchwyci¢ dzieki swemu
dos$wiadczeniu i wiedzy $cisly techniczny sens stowa ,paperlab”. Jest on zdania, ze
dla tego kregu odbiorc6w znak towarowy PAPERLAB niesie jasng i bezposrednig
informacje, a mianowicie ze skarzaca dostarcza sprzet laboratoryjny do kontroli
i testowania papieru.

Zdaniem OHIM nie jest takze konieczne, aby w chwili skladania wniosku
o rejestracj¢ oznaczenie bylo rzeczywiécie uzywane do opisu towaréw lub
wlasciwosci tych towaréw, ale wystarczy, ze oznaczenia te i wskazéwki moga by¢
do takich cel6w uzywane.
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Po drugie OHIM wskazuje, ze chociaz krajowe decyzje o rejestracji moga by¢
uwzglednione podczas rozpatrywania wnioskéw o rejestracje wspolnotowych
znakéw towarowych, OHIM nie moze by¢ jednak nimi zwigzany.

Po trzecie OHIM twierdzi, ze podczas rozpatrywania wnioskéw o rejestracje
i dokonywania oceny, czy zachodzi bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji na
mocy art. 7 rozporzadzenia nr 40/94, ma on obowiazek wyda¢ decyzjg, biorac pod
uwage wlasciwosci zgloszonego znaku towarowego oraz towary i ustugi opisane we
wniosku o rejestracje. Z tego powodu istnienie wczeéniejszych decyzji OHIM
uwzgledniajacych wniosek o rejestracje znakéw towarowych wykazujacych pod
kilkoma wzgledami podobieristwo ze znakiem towarowym PAPERLAB nie
powoduje, by OHIM byl w niniejszym przypadku zwigzany oceng dotyczaca
ewentualnego istnienia bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji, tym bardziej ze
wspomniane przez skarzaca znaki towarowe réznia si¢ od znaku towarowego
PAPERLAB, poniewaz nie zawieraja tych samych stéw i dotycza innych towaréw
i ustug anizeli objete wnioskiem o rejestracj¢ tego znaku towarowego.

Ocena Sgdu

Zgodnie z treécig art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie s3 rejestrowane
»znaki towarowe, ktdre skladaja si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych
sluzyé w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub §wiadczenia ustugi, lub
innych wlasciwosci towaréw lub ustug”. Ponadto art. 7 ust. 2 tego rozporzadzenia
stanowi, ze ,[u]step 1 stosuje si¢ bez wzgledu na fakt, ze podstawy odmowy
rejestracji istnieja tylko w cze$ci Wspélnoty”.

Oznaczenia i wskazéwki, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, to takie, ktére z punktu widzenia docelowego kregu odbiorcéw moga
stuzy¢ w normalnym uzyciu bezposrednio albo poprzez wzmianke o jednej z jego
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zasadniczych wladciwosci do oznaczenia towaru lub ustugi objetej wnioskiem
o rejestracj¢ [ww. wyrok w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 39 oraz
wyrok z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie T-222/02 HERON Robotunits
przeciwko OHIM (ROBOTUNITS), Rec. str. 11-4995, pkt 34].

Stad oznaczenie podlega zakazowi ustanowionemu w tym przepisie, jezeli ma
dostatecznie bezpo$redni i rzeczywisty zwiazek spornymi danymi towarami lub
ustugami, ktéry pozwoli wlasciwemu kregowi odbiorcéw natychmiast i bez namystu
rozpozna¢ w nim opis tych towaréw i ustug lub ich wlasciwosci [zob. podobnie
wyrok Sadu z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie T-311/02 Lissotschenko i Hentze
przeciwko OHIM (LIMO), Zb.Orz. str. 11-2957, pkt 30].

Dla uznania znaku towarowego utworzonego z neologizmu lub stowa bedacego
wynikiem polaczenia elementéw za opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94 nie wystarczy ustali¢, ze kazdy z tych elementéw ma
charakter opisowy. Taki charakter nalezy ustali¢ takze w odniesieniu do neologizmu
lub samego stowa [wyrok Sadu z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawach polaczonych
T-367/02 do 369/02 Wieland Werke przeciwko OHIM (SnTEM, SnPUR, SnMIX),
Zb.Orz. str. 11-47, pkt 31].

Ponadto znak towarowy utworzony z neologizmu lub stowa zlozonego z elementéw,
z ktérych kazdy opisuje wlasciwoéci towaréw i uslug objetych wnioskiem
o rejestracj¢, sam opisuje towar i uslugi w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94, chyba ze istnieje dostrzegalna réznica pomiedzy
neologizmem lub slowem a zwykla sumg jego elementéw skladowych. Ma to
miejsce w przypadku, gdy z powodu niezwyczajnego charakteru polaczenia
w stosunku do danych towaréw i ustug neologizm lub stowo wywoluje wrazenie
wystarczajaco odbiegajace od wrazenia wywolanego przez zwykle polaczenie
wskazéwek, jakich dostarczaja elementy skladowe, tak ze jest ono czymsé wiecej
anizeli tylko sumg tych elementéw (ww. wyrok w sprawach Sn'TEM, SnPUR, SnMIX,
pkt 32). W tym wzgledzie przydatna jest analiza spornego stowa pod katem
odpowiednich regut leksykalnych i gramatycznych (zob. podobnie ww. wyrok Sadu
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w sprawie ROBOTUNITS, pkt 39 oraz wyrok Sadu z dnia 30 listopada 2004 r.
w sprawie T-173/03 Geddes przeciwko OHIM (NURSERYROOM), Zb.Orz.
str. I1-4165, pkt 21].

W niniejszym przypadku towarami objetymi wnioskiem o rejestracje s3 sprzet
komputerowy i przyrzady pomiarowe do kontroli i testowania papieru. Nalezy
uznaé, ze wlasciwy krag odbiorcéw jest anglojezyczny i rzeczywiscie sklada sie
z os6b dzialajacych zawodowo oraz konsumentéw majacych do$wiadczenie
w sektorze sprzetu komputerowego i urzadzen pomiarowych do kontroli
i testowania papieru, poniewaz towary, o ktére chodzi, to sprzet specjalistyczny.

Bezsporne jest, jesli chodzi o argument skarzacej oparty na braku bezpos$redniego
zwigzku pomiedzy znakiem towarowym PAPERLAB a odno$nymi towarami, ze éw
znak towarowy sklada si¢ z dwéch oddzielnych elementéw tj. ze stowa ,paper”
i sfowa ,lab”. Z jednej strony, sfowo ,paper” odwoluje si¢ bezposrednio do
przeznaczenia, a zatem do wlasciwosci towaréw objetych wnioskiem o rejestracje.
Z drugiej strony, stowo ,lab” opisuje funkcje towaréw objetych wnioskiem
o rejestracje. Bezsporne jest bowiem, ze stlowo ,lab” oznacza laboratorium i ze
towary objete wnioskiem o rejestracj¢ przeznaczone sa do kontroli i testowania
papieru — dzialalno$ci zwykle wykonywanej w lub przez laboratorium. Wprawdzie
bezposrednie znaczenie stowa ,lab” okreéla raczej miejsce anizeli aparature, jednak
znaczenie to nalezy analizowa¢ w zwiazku z towarami objetymi zgloszeniem. W tym
kontekscie termin ,lab” moze opisywa¢ sprzet lub aparature przeznaczone do
dokonywania kontroli i testéw.

Biorac pod uwage wspomniane elementy uzna¢ nalezy, ze docelowy krag odbiorcéw
moze zrozumie¢ znaczenie stéw ,paper” i ,lab” jako odwotujgce si¢ odpowiednio do
papieru i laboratorium. Z tego powodu kazde ze stéw skladajacych si¢ na znak
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towarowy PAPERLAB nalezy uzna¢ za opisujace jedng z wlasciwosci lub funkcji
towar6w objetych wnioskiem o rejestracje.

Ponadto docelowy krag odbiorcéw moze zrozumieé¢ oznaczenie PAPERLAB jako
okreslajace system, zaprojektowany tak jak laboratorium do kontroli lub testowania
papieru, jak stusznie wskazata to Izba Odwotawcza. W istocie bowiem odbiorcy ci,
majacy doswiadczenie i kwalifikacje, dzigki znajomosci jezyka angielskiego i wiedzy
technicznej na temat towar6w i przemyslu papierniczego znaja dokladnie istote,
wladciwosci i oczekiwane zastosowanie sprzetu komputerowego oraz przyrzadéw
pomiarowych do kontroli i testowania papieru. Beda mogli zatem skojarzy¢ znak
towarowy PAPERLAB z towarami objetymi wnioskiem o rejestracje.
W konsekwencji docelowy krag odbiorcéw wiasnie ze wzgledu na swéj zawodowy
charakter i doswiadczenie moze zrozumie¢ $cisly techniczny sens stowa ,,paperlab”,
wbrew twierdzeniom skarzace;j.

Jesli chodzi o argument skarzacej, ze znak PAPERLAB jest wymyslony, okazuje sie,
ze struktura polgczenia ,paperlab” nie jest niezwyczajna. Przeciwnie, sporne
oznaczenie, ktore laczy slowa ,paper” i ,Jab” w poprawnej kolejnoéci z punktu
widzenia angielskiej gramatyki, nie wywoluje u wiasciwego kregu odbiorcéw
wrazenia wystarczajagco odbiegajacego od wrazenia wywolanego przez zwykle
zestawienie stéw, azeby moglo zmieni¢ jego sens lub zakres. Z tego wzgledu nie
bedzie on postrzegany przez docelowy krag odbiorcéw jako niezwyczajny.
W konsekwencji Izba Odwolawcza nie naruszyla zasad okreslonych w ww. wyroku
w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM (pkt 43 i 44), poniewaz w niniejszej
sprawie zgloszony znak towarowy nie jest leksykalng innowacja.

Z powyiszych rozwazari wynika, ze Izba Odwotawcza stusznie stwierdzila, iz znak
towarowy PAPERLAB w prosty i bezpo$redni sposéb opisuje w jezyku angielskim
oczekiwang funkcjg towaréw objetych wnioskiem o rejestracje. Oznaczenie stowne
PAPERLAB nie wywoluje wrazenia wystarczajaco odbiegajacego od wrazenia
wywolanego przez zwykle polaczenie stéw ,paper” i ,lab”. Ponadto oznaczenie
»paperlab” mogloby by¢ takze postrzegane jako okreslajace jedng z wlasciwosci
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technicznych odno$nych towaréw, poniewaz chodzi o sprzet komputerowy
i przyrzady pomiarowe, ktére zostaly zaprojektowane, aby dziataé¢ jak prawdziwe
przenos$ne laboratorium i zapewni¢ na miejscu wykonanie czynnoéci zwykle
wykonywanych w laboratorium.

Tego twierdzenia nie podwaza argument skarzacej, wedlug ktérego stowo to nie jest
uzywane w jezyku potocznym i nie znajduje si¢ w sfowniku. Do odmowy rejestracji
przez OHIM na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie jest
konieczne, aby oznaczenia i wskazéwki bedace elementami sktadowymi znaku
towarowego, o ktérych mowa w tym przepisie, byly w chwili zgloszenia znaku
towarowego rzeczywiécie uzywane do opisu towaréw lub ustug objetych wnioskiem
o rejestracje lub wlasciwosci tych towaréw lub ustug. Wystarczy, jak wskazuje sama
tre$¢ tego przepisu, aby oznaczenia i wskazéwki mogly by¢ do takich celé6w uzyte.
Nalezy zatem odméwié rejestracji oznaczenia sfownego na podstawie tego przepisu,
jesli przynajmniej jedno z jego potencjalnych znaczen okreéla wlasciwosé¢ danych
towaréw lub ustug (wyrok Trybunalu z dnia 23 paidziernika 2003 r. w sprawie
C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. I-12447, pkt 32). Ponadto OHIM nie
ma obowigzku udowodni¢, ze to oznaczenie znajduje si¢ w stowniku. Mozliwos¢
rejestracji oznaczenia jako wspélnotowego znaku towarowego powinna by¢
oceniana wylacznie na podstawie wlaciwego prawa wspélnotowego, tak jak jest
ono interpretowane przez sady wsp6lnotowe. Zatem wystarczy, aby Izba Odwola-
wcza w celu podjecia decyzji zastosowala kryterium opisowego charakteru, tak jak
jest ono rozumiane przez orzecznictwo, i nie ma przy tym obowiazku poparcia tego
dowodami [wyrok Sadu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-289/02 Telepharmacy
Solutions przeciwko OHIM (TELEPHARMACY SOLUTIONS), Zb.Orz.
str. I1-2851, pkt 54].

Argument dotyczacy mozliwo$ci uzywania oddzielnie lub acznie przez osoby trzecie
pospolitych stéw jak ,paper” i ,lab” lub ,laboratory” jest bezzasadny, skoro ustalono,
ze oznaczenie PAPERLAB moze opisywaé jedna z funkcji towaréw objetych
wnioskiem o rejestracje.
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Z powyzszych rozwazan wynika, Ze pierwszy argument skarzacej nie jest zasadny.

Nie jest réwniez zasadny drugi argument skarzjcej, oparty na rejestracji znaku
towarowego PAPERLAB dla identycznych towaréw oraz dla podobnych towaréw
w innych krajach. Wspélnotowy system znakéw towarowych jest autonomiczny,
sklada si¢ z zespolu norm specyficznych tylko dla niego i realizuje swoiste cele,
a jego stosowanie nie jest uzaleznione od zadnego systemu krajowego {wyrok Sadu
z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie T-32/00 Messe Miinchen przeciwko OHIM
(electronica), Rec. str. 1I-3829, pkt 47]. Dlatego mozliwo$¢ rejestracji oznaczenia
jako wspélnotowego znaku towarowego powinna by¢ oceniana wylacznie na
podstawie wlasciwego prawa wspdlnotowego. OHIM i ewentualnie sad wspélnotowy
nie s3 zwigzane decyzja wydang w paristwie czlonkowskim lub w panstwie trzecim,
ktéra potwierdza mozliwoé¢ rejestracji oznaczenia jako krajowego znaku towaro-
wego. Dotyczy to nawet przypadku, w ktérym taka decyzja zostata wydana na
podstawie ustawodawstwa krajowego zharmonizowanego na mocy pierwszej
dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie
ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych
(Dz.U. 1989, L 40, str. 1), lub w panstwie nalezacym do tego samego obszaru
jezykowego, z ktdérego pochodzi sporne oznaczenie stowne [wyrok Sadu z dnia
27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAM-
SERVE), Rec. str. 11-723, pkt 47].

W niniejszym przypadku Izba Odwotawcza nie naruszyta wlaéciwego prawa
wspdlnotowego przy dokonywaniu oceny mozliwosci rejestracji oznaczenia
PAPERLAB jako wspélnotowego znaku towarowego. Ponadto, zgodnie
z przywolanym wyzej orzecznictwem, mogta ona swobodnie oceniaé fakt, ze znak
towarowy PAPERLAB zostal zarejestrowany w dwdch krajach anglojezycznych
(Stany Zjednoczone i Kanada) i wyciagna¢ z tego konsekwencje co do rozstrzygnie¢,
jakie nalezalo przyja¢ w kwestii rejestracji znaku towarowego PAPERLAB.
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Nie jest réwniez zasadny trzeci argument skarzacej, oparty na dopuszczeniu
w przeszloéci przez OHIM rejestracji znakéw towarowych, ktére zawieraja podobne
polaczenie stéw do zastosowaneg' o do utworzenia znaku towarowego PAPERLAB.
Po pierwsze, przywolane przez skarzacy znaki towarowe réznia si¢ od zgloszonego
znaku towarowego PAPERLAB, poniewaz oznaczaja inne towary i uslugi anizeli te,
ktérych dotyczy niniejsza sprawa. Po drugie, wydawanie przez izby odwolawcze na
mocy rozporzadzenia nr 40/94 decyzji dotyczacych rejestracji oznaczenia jako
wspolnotowego znaku towarowego wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej,
a nie uprawnieni dyskrecjonalnych. Zatem mozliwoé¢ rejestracji oznaczenia jako
wspolnotowego znaku towarowego powinna byé oceniana wylacznie na podstawie
wlasciwego prawa wspdlnotowego, tak jak jest ono interpretowane przez sad
wspdlnotowy, a nie na podstawie ewentualnej wcze$niejszej i rozbieinej praktyki
wydawania decyzji przez izby odwotawcze [wyrok Sadu z dnia 2 lipca 2002 r.
w sprawie T-323/00 SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2), Rec. str. 1I-2839, pkt 60,
nieuchylony w tej czesci przez Trybunal w wyroku z dnia 16 wrzeénia 2004 r.
w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. 1-8317].

Z calosci przedstawionych rozwazan wynika, ze jedyny zarzut skarzacej, oparty na
naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. ¢} rozporzadzenia nr 40/94, nie zasluguje na
uwzglednienie. W konsekwencji skarge nalezy oddali¢.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe
w niniejszym przypadku, zgodnie z zgdaniem OHIM nalezy obcigzy¢ ja kosztami
postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzgca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu, w dniu 22 czerwca 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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