KUSTOM MUSICAL AMPLIFICATION PRZECIWKO OHIM (KSZTALT GITARY)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (trzecia izba)
z dnia 7 lutego 2007 r."

W sprawie T-317/05

Kustom Musical Amplification, Inc., z siedziba w Cincinnati, Ohio (Stany
Zjednoczone), reprezentowana przez M. Edenborougha, barrister, oraz T. Bamforda,
solicitor,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
7 czerwca 2005 r. (sprawa R 1035/2004-2) dotyczaca wniosku o rejestracje jako
wspdélnotowego znaku towarowego tréjwymiarowego znaku towarowego majacego
postac gitary,

* Jezyk postepowania: angielski.
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_ SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w skladzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czicz, sedziowie,
sekretarz: C. Kristensen, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 16 sierpnia 2005 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
11 listopada 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 lipca 2006 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 28 maja 2003 r. skarzaca dokonata w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspélnotowego
znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
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str. 1) z pézn. zm. Zgloszenie dotyczylo przedstawionego ponizej tréjwymiarowego
znaku towarowego bedacego wyobrazeniem ksztaltu korpusu gitary:

Zgloszony znak towarowy przedstawia korpus modelu gitary zwanego ,BEAST”,
nalezacego do linii produkcyjnej BC Rich skarzacej.

W zgloszeniu stwierdza sie:

»Znak towarowy stanowi fantazyjna posta¢ korpusu gitary. Gryf, gléwka, progi,
przetworniki i pozostale elementy gitary oznaczone zostaly linia przerywana i nie
stanowia czeéci znaku towarowego”.

Towary, ktérych zgloszenie dotyczy, naleza do klasy 15 Porozumienia nicejskiego
dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji
znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi: ,Instrumenty strunowe, a w szczegé6lnosci gitary”.
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Moca decyzji z dnia 7 wrzeénia 2004 r. (zwanej dalej ,decyzja eksperta”) ekspert
odrzucil zgloszenie na tej podstawie, ze zgloszony znak towarowy pozbawiony jest
charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W dniu 4 listopada 2004 r. skarzaca wniosta do OHIM odwolanie od decyzji
eksperta.

Moca decyzji z dnia 7 czerwca 2005 r. (zwanej dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga
Izba Odwotawcza oddalila odwotanie. Uznala ona zasadniczo, ze przecietny znawca
gitar przyzwyczajony jest do wielo$ci modeli gitar elektrycznych o réznorodnych
i ekstrawaganckich ksztaltach, a w szczegdlnosci do licznych postaci gitar
spiczastych, i w zwiazku z tym nie dostrzeze on wskazéwki pochodzenia
w ksztalcie, ktéry nie rézni sie istotnie od ksztaltéw innych gitar elektrycznych,
lecz potraktuje ten ksztalt jako element ozdobny.

Zadania stron

W swej skardze skarzaca wnosi do Sadu o:

— uznanie skargi za dopuszczalna;
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— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji lub, ewentualnie, stwierdzenie jej
niewaznosci w czeéci, ograniczajac wykaz towaréw zawartych w zgloszeniu do
sinstrumentéw strunowych, a dokladniej profesjonalnych gitar elektrycznych”
nalezacych do klasy 15 porozumienia nicejskiego;

— przekazanie zgloszenia do OHIM celem dokonania przezen formalno$ci
zwigzanych z publikacja;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania, w tym kosztami poniesionymi
w zwiazku z postepowaniem przez Izba Odwolawcza i przed ekspertem.

W toku rozprawy skarzaca zmienila swoje ewentualne zadanie stwierdzenia
niewaznosci decyzji w czeéci, precyzujac, ze intencja jej bylo ograniczenie wykazu
towaréw do ,instrumentéw strunowych, a dokladniej gitar elektrycznych”. Ponadto
wycofala ona zadanie obciazenia OHIM kosztami poniesionymi w toku postepo-
wania przed ekspertem.

OHIM wnosi do Sadu o:

— odrzucenie jako niedopuszczalnych zadan skarzacej dotyczacych: a) nakazania
OHIM przez Sad dokonania publikacji zgloszenia wspdlnotowego znaku
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towarowego; b) stwierdzenia przez Sad cze$ciowej niewaznosci zaskarzonej
decyzji na podstawie nowego wykazu towaréw; c) obciazenia OHIM przez Sad
kosztami poniesionymi przez skarzaca w toku postepowania przed ekspertem;

— na wypadek, gdyby Sad uznal, ze skarga obejmuje réwniez zarzut naruszenia 7
ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, uznanie tego ,zarzutu” za niedopuszczalny;

— oddalenie skargi jako bezzasadnej w pozostalej czesci, lub — w razie uznania
wszystkich zadan skarzacej za dopuszczalne — w calosci;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

W przedmiocie dopuszczalnosci

Jedli chodzi o trzecie zadanie skarzacej dotyczace nakazania przez Sad OHIM
opublikowania zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego, skarzaca sprecyzo-
wala na rozprawie, ze nie domaga sie ona publikacji zgloszonego znaku, lecz tego, by
Sad nakazal OHIM ponowna analize zgloszenia w $wietle wydanego przez Sad
wyroku.

Zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94 OHIM zobowigzany jest do
podjecia niezbednych $rodkéw w celu zastosowania sie do wyroku sadu
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wspdlnotowego. Dlatego tez rola Sadu nie jest kierowanie do OHIM zarzadzen
w tym wzgledzie. To OHIM zobowiazany jest zastosowal sie do zawartego
w wyroku Sadu rozstrzygniecia i jego uzasadnienia [wyroki Sadu: z dnia 31 stycznia
2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM
(Giroform), Rec. str. 1I-433, pkt 33, z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00
Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. 11-683, pkt 12, z dnia
21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM — Johnson &
Johnson (monBeBé), Rec. str. 11-1401, pkt 24, oraz z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie T-202/04 Madaus przeciwko OHIM — Optima Healthcare (ECHINAID),
Zb.Orz. str. 1I-1115, pkt 14].

Trzecie zadanie skarzacej jest zatem niedopuszczalne.

Jedli chodzi o dopuszczalnos§é wniosku ewentualnego, zawartego w pkt 2 zadan,
bedzie ona przedmiotem analizy tylko w przypadku nieuwzglednienia Zzadania
pierwszego.

Co do istoty sprawy

Skarzaca wskazuje na jeden zarzut, dzielacy sie zasadniczo na dwie czeéci, z ktérych
pierwsza dotyczy braku wystarczajacego uzasadnienia i naruszenia prawa do bycia
wystuchanym, a druga — naruszenia art. 7, ust. 1, lit. b), rozporzadzenia nr 40/94.
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Argumenty stron

Skarzaca zarzuca OHIM powolanie si¢ w decyzji eksperta oraz w zaskarzonej decyzji
na liczne strony internetowe bez podania dokladnej zawartosci tych stron w postaci
wydrukéw.

Zwraca ona uwage, ze dwie sposréd wskazanych przez eksperta stron internetowych
byly niedostepne, kiedy skarzaca prébowala sie z nimi polaczy¢. Skarzaca jest zdania,
ze samo wskazanie danych dotyczacych strony internetowej nie stanowi dowodu
w postaci oryginalnej zawartosci tej strony, lecz jedynie oswiadczenie eksperta co do
jej tresci.

Jesli zag chodzi o powolanie si¢ na pig¢ stron internetowych, z ktérymi skarzacej
udalo sie polaczy¢, skarzaca twierdzi, ze nie ma zadnej pewnosci, iz ich tresé¢ byla
taka sama, jak tre$¢, na ktérej ekspert oparl swoje wnioski, poniewaz strony
internetowe sa regularnie uaktualniane.

Skarzaca twierdzi, ze przedstawione przez Izbe Odwolawcza wyjaénienie dotyczace
kwestii niedostepnosci i ewentualnych zmian zawartoéci wymienionych wyzej stron
internetowych, zgodnie z ktérym ,ekspert wyraznie wskazal na strony internetowe,
ktére nie sa stronami efemerycznymi, lecz naleza do producentéw gitar cieszacych
sie¢ pewna renoma”, nie usuwa braku pewnosci co do informacji dostepnych tam
w chwili korzystania ze strony internetowej przez eksperta, poniewaz nalezy
domniemywa¢, ze strona internetowa jest od czasu do czasu zmieniana, niezaleznie
do reputacji spétki odpowiedzialnej za jej zawartosc.

Skarzaca uwaza za niedopuszczalne, by Izba Odwolawcza odwolywala sie do
dokumentéw, co do ktérych nie miata ona mozliwosci sie¢ wypowiedzie¢ i ktére nie
zostaly przedstawione — a zatem i nie zostaly dopuszczone jako dowéd
w postepowaniu — i by opierala na nich swoje rozstrzygniecie.
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Odnosnie do zarzucanego przez skarzaca naruszenia jej prawa do bycia wystuchana,
OHIM jest zdania, ze nawet, jesli do takiego naruszenia doszlo, okoliczno$¢ ta nie
uzasadnia stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji, jesli decyzja ta jest zgodna
z prawem [wyrok Trybunalu z dnia 21 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-447/02 P
KWS Saat przeciwko OHIM, Rec. str. -10107, pkt 60, oraz wyrok Sadu z dnia
13 lipca 2005 r. w sprawie T-242/02 Sunrider przeciwko OHIM (TOP), Rec.
str. I11-2793, pkt 65].

OHIM dodaje, ze skarzaca jest profesjonalista w omawianym sektorze i w zwiazku
z tym powinna zna¢ ksztalty gitar, na ktére wskazala Izba Odwotawcza. Ponadto
wystepowanie wielu réznorodnych ksztaltéw gitar, w tym ,gitar spiczastych” stanowi
fakt notoryjny, o ktérym mozna sie dowiedzie¢ z powszechnie dostepnych zrédet
[wyrok Sadu z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in.
przeciwko OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), Rec. str. 11-1739, pkt 29]. Fakt
odwolania sie przez Izbe Odwolawcza do réznorodnosci ksztaltéw gitar nie stanowit
zatem naruszenia przyslugujacego skarzacej prawa do obrony.

Ponadto stwierdzenie Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym zgloszone oznaczenie
stanowi jeden z licznych wystepujacych na rynku ,spiczastych” ksztaltéw gitar,
moglo znalez¢ oparcie w licznych dowodach z dokumentéw przedstawionych przez
skarzaca wraz z pismem z dnia 13 sierpnia 2004 r.

Ocena Sqgdu

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 40/94, decyzje OHIM opieraja si¢ wylacznie na przyczynach lub materiale
dowodowym, co do ktérych strony mialy mozliwo$é przedstawiania swoich uwag.
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Zgodnie z tym przepisem Izba Odwotawcza OHIM moze oprze¢ decyzje wylacznie
na okolicznosciach faktycznych lub prawnych, co do ktérych strony mialy
mozliwoé¢ przedstawienia uwag. W rezultacie, w przypadku gdy Izba Odwotawcza
gromadzi z urzedu informacje dotyczace okoliczno$ci faktycznych, ktére maja stuzy¢
za podstawe jej decyzji, ma ona obowiazek poinformowaé o nich strony, by
umozliwi¢ im przedstawienie uwag (wymieniony w pkt 21 powyzej wyrok w sprawie
KWS Saat przeciwko OHIM, pkt 42 i 43, oraz wymieniony w pkt 21 powyzej wyrok
w sprawie TOP, pkt 59).

Przepis ten wyraza we wspélnotowym prawie znakéw towarowych ogélna zasade
ochrony prawa do obrony [wyrok Sadu z dnia 15 wrzesnia 2005 r. w sprawie
T-320/03 Citicorp przeciwko OHIM (LIVE RICHLY), Rec. str. II-3411, pkt 21].
W mys$l tej ogdlnej zasady prawa wspolnotowego adresatom decyzji wladz
publicznych, ktére wplywaja w istotny sposéb na ich interesy, powinno sie
umozliwi¢ nalezyte przedstawienie ich stanowiska (wyrok Trybunalu z dnia
23 pazdziernika 1974 r. w sprawie 17/74 Transocean Marine Paint przeciwko
Komisji, Rec. str. 1063, pkt 15, wymieniony w pkt 12 powyzej wyrok
w sprawie EUROCOOL, pkt 21, i ww. wyrok w sprawie LIVE RICHLY, pkt 22).

Prawo do bycia wystuchanym rozciaga sie na wszystkie okolicznoéci stanu
faktycznego lub prawnego, ktére stanowia podstawe decyzji, jednakze nie na
ostateczne stanowisko przyjmowane przez organ administracji [wyrok Sadu z dnia
3 grudnia 2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec. str. II-5167,
pkt 75].

W niniejszej sprawie OHIM wskazal w dwéch pismach, sporzadzonych odpowied-
nio w dniach 23 Iutego 2004 r. i 13 maja 2004 r., adresy stron internetowych, nie
przedstawiajac skarzacej wydrukéw ich zawarto$ci. Jednocze$nie zawiadomil on
skarzaca w rozumieniu zasady 11 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia
13 grudnia 1995 r. wykonujace[go] rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1), ze zgloszony ksztalt nie
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nadaje sie do rejestracji (dalej odpowiednio ,,pierwsze zawiadomienie o podstawach
odmowy” i ,drugie zawiadomienie o podstawach odmowy”). Nastepnie Izba
Odwolawcza wskazala — réwniez nie przekazujac skarzacej wydrukéw —
dwadzie$cia adreséw stron internetowych, sposréd ktérych jeden byt identyczny
ze wskazanym w drugim zawiadomieniu o podstawach odmowy.

W pierwszym zawiadomieniu o podstawach odmowy ekspert stwierdzil, ze
zgloszony ksztalt jest powszechny wéréd instrumentéw znanych powszechnie jako
»gitary spiczaste” i w zwiazku z tym nie stanowi wskazéwki pochodzenia. Dodal, ze
~krétkie poszukiwanie w Internecie wykazalo, ze sposréd duzej liczby znaczacych
producentéw wszyscy wytwarzaja gitary o podobnym ksztalcie”. W tym wzgledzie
ekspert wskazuje na strone internetowa skarzacej oraz dwie strony internetowe
innych wytwércéw. Na tej podstawie stwierdza on, ze ,w S$wietle zebranych
dowodéw nalezy uznaé¢ omawiany znak towarowy za calkowicie pozbawiony
charakteru odrézniajacego”.

W drugim zawiadomieniu o podstawach odmowy ekspert stwierdza, ze ,przed-
stawione skarzacej wyniki poszukiwan w Internecie stanowily dla OHIM podstawe
odmowy rejestracji znaku towarowego”. Nastepnie wskazuje on adresy pieciu stron
internetowych producentéw gitar i stwierdza, ze dowody te ,$wiadcza [...] o tym, iz
osoby trzecie wykorzystuja w odnoénym sektorze ksztalty bardzo podobne do
zgloszonego”.

W tresci decyzji ekspert sprostowal swoje stanowisko odno$nie do roli i wagi
dowodéw w postaci adreséw stron internetowych bedacych wynikami poszukiwan
w Internecie wymienionymi w zawiadomieniach o podstawach odmowy. Stwierdza
on:

»[O]destania do Internetu [...] nigdy nie moga stanowi¢ jedynej podstawy zgloszenia
zastrzezen. Po uwzglednieniu wszystkich okolicznosci sprawy OHIM uznal, ze
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rejestracja zgloszonego znaku towarowego bylaby sprzeczna z art. 7 ust. 1 lit. b)
[rozporzadzenia nr 40/94], podajac uzasadnienie swojej decyzji. Uzasadnienie to
wsparte zostalo odeslaniami do stron internetowych wyszukanych przez OHIM, lecz
nie opiera sie ono wylacznie na ich zawartosci”.

Sad stwierdza jednak, ze w decyzji eksperta nie wskazano zadnego nowego dowodu,
ktéry stanowitby podstawe faktyczna analizy i ktéry zastapilby wyniki poszukiwan
w Internecie przedstawione skarzacej w postaci wymienionych wyzej adreséw.

W pkt 20 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdza:

»[L]iczba ksztaltéw gitar oferowanych obecnie na rynku jest praktycznie nieograni-
czona [...]. Po pierwsze [...] wydaje sig, ze styl ten [spiczasty] jest powszechnie
spotykany w [ksztaltach] réznych innych gitar elektrycznych wystepujacych na
rynku, zwanych powszechnie »gitarami spiczastymi« [...]. Po drugie wydaje sie, ze
gitary elektryczne sluzace do wykonywania muzyki heavy metal i hard-rock sa
zwykle sprzedawane w bardzo réznorodnych ksztaltach [...] i posiadaja ekstrawa-
ganckie elementy wzornictwa”. Izba Odwotawcza podaje nastepnie ,przyklady
pochodzace ze stron, na ktére powolal sie ekspert”, wymieniajac siedem adreséw
stron internetowych.

Zgodnie z pkt 21 zaskarzonej decyzji ,na wymienionych przez eksperta stronach
internetowych przedstawiony jest wybér modeli gitar, obejmujacy duza réznorod-
no$¢ wzordéw spiczastych [...] przypominajacych mniej wiecej zgloszony ksztalt,
ktére zostaly wprowadzone na rynek przez réznych producentéw gitar”. Tytulem
»jedynie kilku przykltadéw pochodzacych ze stron internetowych wskazanych przez
eksperta” w zaskarzonej decyzji wymieniono osiem adreséw stron internetowych.
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W pkt 22 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza dodaje, ze ,strony internetowe
wskazane juz przez eksperta zawieraja kilka modeli ,gitar spiczastych” [...] bardzo
podobnych do zgloszonego do rejestracji ksztaltu, a wrecz z nim identycznych”,
i wymienia jeszcze pie¢ adreséw stron internetowych.

Pierwsze naruszenie wskazane przez skarzaca, dotyczace prawa do bycia wyslu-
chanym, odnosi si¢ do siedmiu adreséw stron internetowych nalezacych do innych
producentéw gitar, ktére przed wydaniem zaskarzonej decyzji zostaly wymienione
w zawiadomieniach o podstawach odmowy. W tym kontekscie skarzaca wskazuje na
brak wydrukéw stron, do ktérych adresy te prowadzily wedlug stanu na chwile,
w ktérej zostaly uwzglednione przez eksperta i Izbe Odwotawcza. W zwiazku z
drugim naruszeniem, dotyczacym prawa do bycia wysluchanym, ktére odnosi si¢ do
dziewietnastu stron, ktérych adresy zostaly przedstawione po raz pierwszy
w zaskarzonej decyzji, skarzaca zarzuca nie tylko brak wydrukéw, lecz takze fakt
wzigcia przez Izbe Odwolawcza tych adreséw stron internetowych pod uwage, mimo
ze stanowily one elementy stanu faktycznego, co do ktérych skarzaca nie miala
mozliwosci zajecia stanowiska przed wydaniem zaskarzonej decyzji.

Jesli chodzi o pierwsze z tych naruszen, wskazane przez skarzaca juz w toku
postepowania przed Izba Odwolawcza, polegajace na tym, iz nie miala ona
mozliwosci polaczenia sie z kilkoma ze wskazanych przez eksperta stron z uwagi na
ich niedostepnosdé, a nawet gdyby strony te byly dostepne — nie ma ona pewnosci, ze
znalazlaby na nich ksztalty gitar, na ktérych ekspert opart swoja decyzje, Izba
Odwolawcza stwierdza w pkt 39 zaskarzonej decyzji:

»[Plrawda jest, Ze w przypadku efemerycznych stron internetowych zglaszajacemu
[wspdlnotowy znak towarowy] nalezy udostepni¢ wydruki z takich stron, jesli ich
zazada. Jednak w niniejszej sprawie ekspert odeslal wyraznie do stron internetowych,
ktére nie sa efemeryczne, lecz sa stronami renomowanych producentéw gitar”.
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Nalezy jednak zauwazy¢, ze w toku rozprawy OHIM przyznal, iz zawarto$¢ tych
stron ulegla w miedzyczasie zmianie i Ze niektére sposréd nich znikly. Zaznaczyt on
takze, ze nie dysponuje wydrukami, ktére méglby przedstawié¢ Sadowi.

Wynika z tego, ze argumenty przedstawione przez OHIM w pkt 39 zaskarzonej
decyzji w zaden spos6b nie stanowia odpowiedzi na stawiany przez skarzaca zarzut
pierwszego naruszenia, dotyczacego prawa do bycia wysluchanym.

Jedli chodzi o argument OHIM, zgodnie z ktérym skarzaca jest profesjonalista
w omawianym sektorze i w zwiazku z tym powinna zna¢ ksztalty gitar, na ktére
wskazali ekspert i Izba Odwolawcza, nalezy zauwazy¢, ze na rozprawie OHIM
przyznal, iz jedynym sposobem zidentyfikowania ksztaltéw gitar, do ktérych odniesli
si¢ ekspert i Izba Odwotawcza, bylo polaczenie sie z odno$nymi stronami
internetowymi.

Jest jednak oczywiste, ze taki spos6b identyfikowania omawianych ksztaltéw jest
nieskuteczny, je$li dana strona jest niedostepna. Nie da sie takze wykluczy¢
mozliwosci, ze w pézniejszym momencie pod danym adresem znajdziemy inng
gitare, niz ta, ktéra byla brana pod uwage przez eksperta lub izbe odwotawcza.

Jesli chodzi o niektére dostepne adresy prowadzace do kilku ksztattéw gitar, OHIM
stwierdzit na rozprawie, ze zidentyfikowanie konkretnego ksztaltu, ktéry byl brany
pod uwage przez Izbe Odwotawcza, mozliwe jest jedynie poprzez skontaktowanie sie
ze sprawozdawca w Izbie Odwolawcze;j.
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Dlatego tez odnosnie do pierwszego naruszenia zarzucanego Izbie Odwolawczej
przez skarzaca, dotyczacego prawa do bycia wystuchanym, Sad stwierdza, iz samo
podanie w dwdch zawiadomieniach o podstawach odmowy adreséw stron
internetowych, bez dostarczenia wydrukéw stron, do ktérych adresy te prowadzily,
nie pozwolilo skarzacej zidentyfikowadé przed wydaniem zaskarzonej decyzji
ksztaltéw gitar wzietych pod uwage przez Izbe Odwolawcza.

Réwniez w kwestii drugiego naruszenia zarzucanego Izbie Odwolawczej przez
skarzaca nalezy stwierdzi¢, iz przed wydaniem zaskarzonej decyzji nie mogla ona,
nawet teoretycznie, polaczy¢ sie z 19 stronami internetowymi, ktérych adresy
wskazane zostaly jej po raz pierwszy dopiero w zaskarzonej decyzji (zob. pkt 33-35

powyzej).

W rezultacie nalezy uznad, ze wydajac zaskarzona decyzje Izba Odwolawcza wziela
pod uwage okolicznodci faktyczne, o ktérych skarzacej nie powiadomiono przed
wydaniem tej decyzji.

W ten sposéb dopuscila sie ona naruszenia art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 40/94.

Nalezy zatem zbadaé, czy to naruszenie prawa do bycia wysluchanym dotyczy
okolicznodci faktycznych, ktére stanowily podstawe zaskarzonej decyzji.

OHIM twierdzi w tym wzgledzie, ze decyzja o odrzuceniu zgloszenia oparta byla na
niezaleznej analizie omawianych wynikéw poszukiwan w Internecie. Twierdzi on, ze
wystepowanie duzej réznorodnosci ksztaltéw gitar, w tym ,gitar spiczastych”,
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stanowi fakt notoryjny i ze stwierdzenie, iz zgloszone oznaczenie stanowi jeden
z licznych ,spiczastych” ksztaltéw wystepujacych na rynku, poparte jest dowodami
z dokumentéw przedstawionych przez skarzaca. Na rozprawie OHIM sprecyzowal
swoje stanowisko, informujac, ze pkt 15, 24, 25 i 29 zaskarzonej decyzji, na ktérych
opiera si¢ rozstrzygniecie w przedmiocie odrzucenia zgloszenia, nie maja zwiazku
z wynikami dokonanych przez eksperta i Izbe Odwotawcza poszukiwan
w Internecie.

Nalezy zauwazy¢, ze wymienione wyzej punkty zawieraja zasadniczo dwa
stwierdzenia. Zgodnie z pierwszym z nich na rynku wystepuje duza réznorodnos¢é
ksztaltéw gitar, ktéra sprawia, ze konsumenci nie postrzegaja ksztaltu gitary jako
wskazéwki pochodzenia. Zgodnie z drugim stwierdzeniem zgloszony ksztalt nie
odbiega w sposéb znaczacy od innych wystepujacych na rynku ksztaltéw gitar
sluzacych do wykonywania muzyki heavy metal, co nie pozwala konsumentom
traktowac go jako wskazéwki pochodzenia.

W tym miejscu nalezy zauwazy¢, ze OHIM ogranicza sie do stwierdzenia, iz
wystepowanie duzej réznorodnosci ksztaltéw gitar na rynku stanowi fakt notoryjny
i Ze, w jego ocenie, przynaleznos¢ zgloszonego ksztaltu do kategorii gitar spiczastych
wynika z dokumentéw przedstawionych przez skarzaca w toku postepowania
administracyjnego. Jednak wcale nie twierdzi on, iz gloszone przezen podobienstwo
zgloszonego ksztaltu do innych ksztaltéw gitar wystepujacych na rynku stanowi fakt
notoryjny.

W tym wzgledzie Sad jest zdania, ze ocena podobienistwa miedzy zgloszonym
ksztaltem a innymi wystepujacymi ksztaltami bezwzglednie wymaga poréwnania
zgloszonego ksztaltu z kazdym spoéréd innych modeli, ktére go przypominaja,
z osobna. Dlatego tez wskazanie innych modeli, ktére maja stuzy¢ jako punkt
odniesienia przy dokonywaniu oceny tego podobienistwa, jest koniecznym
elementem analizy przeprowadzanej przez Izbe Odwolawcza. OHIM nie zaprzecza,
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ze celem odniesien do Internetu w zawiadomieniach o podstawach odmowy
i w zaskarzonej decyzji bylo wskazanie tych konkretnych modeli produkowanych
przez innych wytwércéw, ktére byly brane pod uwage przez eksperta i Izbe
Odwolawcza.

Ponadto ekspert wyraznie stwierdzil w drugim zawiadomieniu o podstawach
odmowy, ze ,przedstawione skarzacej wyniki poszukiwann w Internecie stanowily
podstawe odmowy rejestracji znaku towarowego przez OHIM”.

Nalezy takze zauwazy¢, ze pkt 24, 25 i 29 zaskarzonej decyzji nastepuja po pkt 20—
22, w ktérych wspomniano o réznych modelach wzietych pod uwage przez eksperta
i Izbe Odwolawczy, i ze powtérzono w nich ustalenia faktyczne poczynione
w pkt 20-23 na podstawie analizy modeli gitar wystepujacych na omawianych
stronach internetowych. Znalazlo si¢ tam w szczegélnosci stwierdzenie, ze zgloszony
ksztalt jest podobny do innych ksztaltéw wystepujacych na rynku, a wrecz z nimi
identyczny.

Dlatego tez Sad jest zdania, ze omawiane wyniki poszukiwai w Internecie nie
stanowia jedynie potwierdzenia analizy dokonanej przez Izbe Odwolawcza czy tez jej
pomocniczego uzasadnienia, lecz jej zasadnicza podstawe.

W rezultacie Sad stwierdza, iz podstawe odrzucenia w zaskarzonej decyzji zgloszenia
wystepujacego w sprawie znaku towarowego stanowia okolicznosci faktyczne,
o ktérych skarzacej nie powiadomiono przed wydaniem tej decyzji. Dlatego tez
naruszenie prawa skarzacej do bycia wysluchana dotyka samego rozstrzygniecia
w zaskarzonej decyzji.
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Dodatkowo nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 73 zdanie pierwsze rozporza-
dzenia nr 40/94 decyzje OHIM powinny zawiera¢ uzasadnienie. Obowigzek ten ma
taki sam zakres, jak obowiazek wynikajacy z art. 253 WE [wyrok Sadu z dnia
28 kwietnia 2004 r. w sprawach polaczonych T-124/02 i T-156/02 Sunrider
przeciwko OHIM — Vitakraft-Werke Withrmann i Friesland Brands (VITATASTE
i METABALANCE 44), Rec. str. 11-1149, pkt 72].

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze obowigzek uzasadnienia decyzji indywidual-
nych zmierza do osiagniecia dwojakiego celu. Pierwszy z nich polega na
umozliwieniu zainteresowanym zapoznania sie z motywami wydania danego aktu,
tak by mieli oni mozliwo$¢ obrony swoich praw. Drugim celem jest umozliwienie
sadowi wspdlnotowemu przeprowadzenia kontroli legalnosci decyzji [zob. wyrok
Trybunatu z dnia 14 lutego 1990 r. w sprawie C-350/88 w sprawie Delacre i in.
przeciwko Komisji, Rec. str. [-395, pkt 15; wyroki Sadu: z dnia 6 kwietnia 2000 r.
w sprawie T-188/98 Kuijer przeciwko Radzie, Rec. str. [1-1959, pkt 36, oraz z dnia
23 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-388/00 Institut fiir Lernsysteme przeciwko
OHIM — Educational Services (ELS), Rec. str. I1I-4301, pkt 59]. Ocena tego, czy
uzasadnienie decyzji spelnia te wymogi, powinna by¢ przeprowadzana nie tylko na
podstawie jego brzmienia, lecz takze na podstawie kontekstu, w jakim powstalo, oraz
calosci zasad prawnych regulujacych dana dziedzinge (wyrok Trybunalu z dnia
29 lutego 1996 r. w sprawie C-122/94 Komisja przeciwko Radzie, Rec. str. I-881,
pkt 29, oraz wymieniony w pkt 56 powyzej wyrok Sadu w sprawie VITATASTE
i METABALANCE 44, pkt 73).

Jesli chodzi o sprawe niniejsza, nalezy przypomnieé, ze na rozprawie OHIM
przyznal, iz kilka sposréd stron internetowych, ktérych adresy zostaly przedstawione
skarzacej w dwéch zawiadomieniach o podstawach odmowy oraz w zaskarzonej
decyzji, staly sie niedostepne, ze ich zawarto$¢ ulegta w miedzyczasie zmianie i ze
w przypadku adreséw prowadzacych do kilku ksztaltéow gitar, jedynie kontakt ze
sprawozdawca w Izbie Odwolawczej umozliwil identyfikacje ksztaltu wzietego pod
uwage przez Izbe Odwolawcza. Nalezy réwniez podnie$é, Ze na etapie postepowania
dowodowego Sadowi udalo si¢ polaczy¢ jedynie z dwoma sposréd siedmiu stron
internetowych innych producentéw gitar, ktérych adresy wskazane zostaly w dwéch
zawiadomieniach o podstawach odmowy, i tylko z o§mioma sposréd dziewietnastu
stron, ktérych adresy wskazane zostaly po raz pierwszy w zaskarzonej decyzji.
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Sad stwierdza, ze wskazanie elementéw stanu faktycznego stanowiacych podstawe
decyzji I1zby Odwolawczej w postaci adreséw stron internetowych niedostepnych
w toku postepowania dowodowego przed Sadem albo w postaci dostepnych adreséw
stron, ktérych zwarto§¢ zmienila si¢ lub mogla ulec zmianie od czasu badania
dokonanego przez eksperta lub Izbe Odwolawcza, nie stanowi dostatecznego
uzasadnienia w rozumieniu orzecznictwa przywolanego powyzej w pkt 57, poniewaz
nie pozwala ono Sadowi na dokonanie kontroli zgodnosci zaskarzonej decyzji
z prawem.

Majac powyzsze rozwazania na wzgledzie, nalezy stwierdzi¢, ze zaskarzona decyzja
narusza art. 73 rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz narusza zaréwno obowiazek
uzasadnienia decyzji, jak i prawo do bycia wystuchanym, o ktérych mowa w tym
artykule, a naruszenie to ma wplyw na zasadnicze podstawy rozstrzygniecia
zawartego w zaskarzonej decyzji, zgodnie z ktérym zgloszenie odrzucono.

Dlatego tez pierwsza cze$¢ jedynego podniesionego przez skarzaca zarzutu podlega
uwzglednieniu, w zwiazku z czym nalezy stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji,
bez koniecznosci analizowania pozostalych argumentéw skarzacej.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM przegral sprawe ze
wzgledu na to, ze zostala stwierdzona niewazno$¢ zaskarzonej decyzji, zgodnie
z zadaniem skarzacej nalezy obciazy¢ go poniesionymi przez nia kosztami
postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 7 czerwca 2005 r. (sprawa R 1035/2004-2).

2) OHIM pokrywa swoje wlasne koszty postepowania, a takze koszty
poniesione przez skarzaca.

Jaeger Tiili Czucz

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 lutego 2007 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Jaeger
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