APPLIED MOLECULAR EVOLUTION PRZECIWKO OHIM (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]JI (druga izba)

z dnia 14 wrzeénia 2004 r.”

W sprawie T-183/03

Applied Molecular Evolution Inc., z siedziba w San Diego, Kalifornia (Stany
Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata A. Deutscha, wspieranego przez
M. Weber-Quitzau,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzgdowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez H. Nokkanen oraz A. Folliarda-
-Monguirala, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
13 marca 2003 r. (sprawa R 108/2002-2), podtrzymujaca odmowe rejestracji
sfownego znaku towarowego APPLIED MOLECULAR EVOLUTION,

* Jezyk postgpowania: angielski.
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SAD PIERWSZE] INSTANCI]I WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(druga izba),

w skladzie: J. Pirrung, prezes, A.W.H. Meij i N.J. Forwood, s¢dziowie,

sekretarz: 1. Natsinas, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga iloiona w sekretariacie Sadu w dniu 26 maja 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
5 wrze$nia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 maja 2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 31 marca 2000 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1), z pézn. zm., skarzaca, wystgpujaca wezeéniej pod firma Ixsys Inc., dokonata
w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego.
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APPLIED MOLECULAR EVOLUTION PRZECIWKO OHIM (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest oznaczenie slowne
APPLIED MOLECULAR EVOLUTION.

Ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do klasy 42
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego migdzynarodowej klasyfikacji
towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja nastepujgcemu opisowi: ,dziatalnogé
badawcza w zakresie inzynierii molekularnej zwigzkéw chemicznych wykorzystywa-
nych w terapeutyce, diagnostyce, produktach rolnych, enzymach, produktach
chemicznych, produktach zywnosciowych, dodatkach do zywnosci, procesach
przemystowych, z uwzglednieniem, choé¢ nie ograniczeniem do produktéw
chemicznych ogélnego uzytku i specjalistycznych”.

Decyzja z dnia 28 listopada 2001 r. ekspert odrzucit zgloszenie na podstawie art. 38
rozporzadzenia nr 40/94 ze wzgledu na to, ze zgloszony znak towarowy posiada
charakter opisowy i pozbawiony jest jakiegokolwiek charakteru odrdzniajacego.

W dniu 28 stycznia 2002 r., na podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, skarzaca
wniosta do OHIM odwotanie od decyzji eksperta.

Decyzjg z dnia 13 marca 2003 r. (zwana dalej nzaskarzong decyzjg”), doreczong
skarzgcej w dniu 24 marca 2003 r., sprostowang w zakresie firmy skarzacej decyzja
z dnia 25 sierpnia 2003 r., Izba Odwolawcza nie uwzglednita odwotania ze wzgledu
na to, ze zgloszony znak towarowy posiada charakter opisowy i pozbawiony jest
jakiegokolwiek charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c)
rozporzadzenia nr 40/94.

II - 3117



10

WYROK Z DNIA 14.9.2004 r. — SPRAWA T-183/03

Zadania stron

Podczas rozprawy skarzaca cofngta wniosek o nakazanie OHIM dokonania
rejestracji zgloszonego znaku towarowego.

Obecnie skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.

Co do prawa

Sad stwierdzil, ze podczas rozprawy skarzgca cofnela swéj pierwszy zarzut oparty na
fakcie, ze zaskarzona decyzja blgdnie ja wskazuje, uzywajac wczeéniejszej firmy.
Skarzaca podnosi obecnie jedyny zarzut oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c)
rozporzadzenia nr 40/94.
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APPLIED MOLECULAR EVOLUTION PRZECIWKO OHIM (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)

Przede wszystkim nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 44 § 1 regulaminu Sadu,
stosowanym w sprawach z zakresu wiasnosci intelektualnej na mocy art. 130 § 1
iart. 132 § 1 tego regulaminu, skarga wniesiona do Sadu musi zawiera¢ zwiezle
przedstawienie zarzutéw prawnych stanowigcych jej podstawe. Zgodnie
z utrwalonym orzecznictwem, jakkolwiek poszczegélne punkty skargi moga zosta¢
wsparte lub uzupelnione odestaniami do poszczegélnych fragmentéw dokumentéw
do niej zalaczonych, ogélne odestanie do innych dokumentéw nie moze zastapic
braku istotnych elementéw argumentacji prawnej, ktére zgodnie ze wspomnianymi
powyzej przepisami musza by¢ zawarte w samej skardze (wyrok Sadu z dnia
20 kwietnia 1999 r. w sprawach potaczonych od T-305/94 do T-307/94, od T-313/94
do T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 i T-335/94 Limburgse Vinyl
Maatschappij i in. przeciwko Komisji, Rec. str. 11-931, pkt 39 oraz wskazane w nim
orzecznictwo). A zatem ogélne odestanie w treéci skargi do przediozonych przez
skarzgca w postepowaniu przed OHIM dokument6w nie moze zostaé uwzglednione.

Sad stwierdza na wstepie, ze zaskarzona decyzja oparta jest zaréwno na braku
charakteru odrézniajacego, jak i na posiadaniu przez zgloszony znak towarowy
charakteru opisowego. Podczas rozprawy OHIM udciélif, ze zaskarzong decyzje
nalezy postrzegac jako opartg gtéwnie na posiadaniu przez zgloszony znak towarowy
charakteru opisowego. W niniejszej sprawie stuszne wydaje si¢ przede wszystkim
rozwazenie, czy Izba Odwolawcza wilasciwie zastosowala art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane ,znaki
towarowe, ktére skladaja sie wyltacznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych stuzy¢
w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia, wartoéci,
pochodzenia geograficznego lub czasu produkeji towaru lub éwiadczenia ustugi,
lub innych wiasciwosci towaréw lub ustug”. Ponadto art. 7 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 przewiduje, ze ,[u]step 1 stosuje si¢ bez wzgledu na fakt, ze podstawy
odmowy rejestracji istniejg tylko w czeéci Wspéinoty”.
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Artykut 7 ust. 1 lit. ) rozporzadzenia nr 40/94 odnosi si¢ do takich oznaczen
i wskazéwek, ktére moga — w ramach zwyklego z punktu widzenia docelowego
kregu odbiorcéw, uzytku — stuzy¢é do oznaczania, bezposrednio lub przez
odniesienie do jednej z ich podstawowych cech, towaréw lub ustug, dla ktérych
wnosi si¢ o rejestracje (wyrok Trybunatu z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. [-6251, pkt 39). Ocena
charakteru opisowego oznaczenia moze zatem zosta¢ dokonana jedynie, po
pierwsze, w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw lub uslug i po drugie,
w odniesieniu do sposobu rozumienia go przez wlasciwy krag odbiorcéw.

W przedmiocie whasciwego kregu odbiorcow Izba Odwotawcza w spos6b doroz-
umiany uznata, Ze w niniejszym przypadku sklada si¢ on ze specjalistéw w zakresie
inzynierii proteinowej (,the relevant specialist consumer in the field of protein
engineering”, pkt 13 zaskarzonej decyzji). W swym pierwszym zarzucie, podniesio-
nym w skardze i rozwinigtym podczas rozprawy, skarzaca podnosi, ze wiasciwy krag
odbiorcéw nalezy zdefiniowaé szerzej i powinien on obejmowaé réwniez,
w niewielkiej czeéci, osoby mniej wyspecjalizowane niz te wskazane przez Izbe
Odwolawczg, a w szczegblnosci podmioty gospodarcze.

Sad stwierdza, ze wiasciwy krag odbiorcéw zostal poprawnie zdefiniowany
w zaskarzonej decyzji. W kazdym razie w niniejszej sprawie uwzglednienie mniej
wyspecjalizowanego kregu odbiorcéw niz ten wskazany w zaskarzonej decyzji nie
zmienitoby skutkéw zwigzanych ze zdefiniowaniem wlasciwego kregu odbiorcéw,
a mianowicie takich, ze chodzi tu o konsumentéw zorientowanych, szczegélnie
poinformowanych i uwaznych. Przeznaczenie omawianych ustug wskazuje bowiem
przynajmniej na to, ze mniej wyspecjalizowana czgé¢ tego kregu odbiorcéw jest
$wiadoma mozliwosci dokonywania zmian molekularnych i wynikajacych z nich
korzysci, rowniez przemystowych. Nie nalezy jej zatem postrzega¢ jako przecietnego
konsumenta.

Sad uznaje, Ze nie ma potrzeby wypowiadania si¢ w kwestii znajomosci jezyka
angielskiego do celéw zawodowych przez wszystkie osoby tworzace wlasciwy krag
odbiorcéw. W kazdym razie zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
wystarczy stwierdzi¢, ze poniewaz omawiane oznaczenie sfowne sformulowane
zostalo w jezyku angielskim, wladciwy krag odbiorcéw stanowia zorientowani
konsumenci anglojezyczni.
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W zakresie charakteru opisowego omawianego oznaczenia stownego 1zba Odwota-
wcza stwierdzila, Ze, z jednej strony, pojecie ,molecular evolution” (ewolucja
molekularna) odnosi sie do zagadnieri z dziedziny materialu genetycznego, whczajac
w to badania w zakresie protein, kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) i ich
modyfikacji dla celéw handlowych (pkt 9 zaskarzonej decyzji), a z drugiej strony, ze
dodanie stowa ,applied” (stosowany) odnosi sie do celu omawianych uslug,
a mianowicie do wykorzystania zwigzkéw chemicznych w roznych produktach
(pkt 11 zaskarzonej decyzji).

W drugim zarzucie skarzaca podnosi, ze stowo ,evolution” (ewolucja) posiada
wielorakie znaczenia, a w szczegélnosci, ze wskazuje na stopniowg i przypadkowa
transformacje, a nie na bezpoérednia i celowa optymalizacje molekut bedaca
zamierzeniem omawianych ustug. Posiada zatem znaczenie sprzeczne z celem tych
usiug.

Sad stwierdza przede wszystkim, ze Izba Odwolawcza nie oparfa sie jedynie na
znaczeniu pojedynczego stowa ,evolution”, ale zwrécita szczegblng uwage na
powigzanie go z przymiotnikiem ,,molecular” (molekularny). W kazdym przypadku,
z jednej strony, slowo ,evolution” jest wlaéciwe dla okreélenia czgéciowej,
zamierzonej i natychmiastowej zmiany wczesniej zaistnialej sytuacji.
W szczegélnosci dobrze poinformowany wiadciwy krag odbiorcéw nie bedzie miat
watpliwosci co do faktu, ze chodzi tutaj o zamierzona ewolucje molekul. Z drugiej
strony, przyznajac, ze sfowo ,evolution” mogloby mie¢ wigcej znaczen, jak wskazata
skarzaca, nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia
nr 40/94 oznaczenie sfowne podlega odmowie rejestracji, jedli przynajmniej jedno
z jego mozliwych znaczen okresla wlasciwodci przedmiotowych towaréw lub ustug
(wyrok Trybunalu z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM
przeciwko Wrigley, Rec. str. 1-12447, pkt 32).

W trzecim zarzucie skarzaca podwaza fakt przypisania przez Izbe Odwolawcza
charakteru opisowego stowom ,molecular evolution” (ewolucja molekularna)
w dziedzinie zmian materialu genetycznego, po pierwsze, bez dowiedzenia
zasadnodci tego stwierdzenia, a po drugie, z pominigciem faktu, ze omawiane
ustugi posiadaja duzo szerszy zakres.
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Sad zauwaza na wstepie, ze zarzut skarzacej oparty jest na wyrywkowej lekturze
zaskarzonej decyzji. Izba Odwolawcza nie zinterpretowala bowiem pojecia
molecular evolution” wylacznie jako zmiany materiatu genetycznego, ale odniosta
sic réwniez do ,pewnej liczby dzialai powigzanych” z materialem genetycznym,
wlaczajgc w to ,procesy sztucznego ulepszania funkcji protein dla celéw
handlowych” (pkt 9 zaskarzonej decyzji). Znaczenie pojecia ,molecular evolution”
przedstawione w zaskarzonej decyzji jest zatem szersze niz utrzymuje skarzaca.

W przedmiocie dowiedzenia zasadnosci znaczenia nadanego przez Izbe Odwota-
wezg, nalezy podkreélié, ze posiada ona mozliwoé¢ nadania definicji pewnym
terminom, nie bedac zobowiazana do oparcia si¢ na konkretnych dokumentach, pod
warunkiem ze definicja ta moze by¢ postrzegana jako powszechnie dopuszczalna.
W niniejszej sprawie definicja ta, chociaz zakwestionowana przez skarzgca, byt
wystarczajaco powszechna, aby nie trzeba bylo jej konkretyzowa¢ w zaskarzonej
decyzji. W odpowiedzi na skarge OHIM mdgt bowiem z fatwoscia potwierdzic te
definicje za pomoca tak prostych érodkéw, jak stownik czy encyklopedia.
W konsekwencji wiasciwy, szczegélnie poinformowany krag odbiorcéw jest
w stanie samodzielnie i bez wysilku powiazaé pojecie ,molecular evolution”
z dziedzing zajmujaca si¢ materialem genetycznym. Zgodnie z orzecznictwem
cytowanym powyzej w pkt 20 fakt, ze pojecie to moze mieé¢ inne znaczenie, nie
pozbawia go charakteru opisowego w odniesieniu do omawianych ustug.

W tym wzgledzie skarzaca nie moze kwestionowaé postgpowania Izby Odwolawczej,
ktéra dla dokonania oceny charakteru opisowego omawianego oznaczenia sfownego
w odniesieniu do omawianych ustug oparfa si¢ na informacjach dostgpnych na
stronie internetowej skarzacej. Izba Odwolawcza nie oparta si¢ bowiem na tych
informacjach w celu dokonania oceny sposobu postrzegania oznaczenia stownego
przez whasciwy krag odbiorcéw, a jedynie w celu ustosunkowania si¢ do argumentu
skarzgcej, zgodnie z ktérym ekspert niewlasciwie zrozumial charakter ustug
zawartych w zgloszeniu znaku towarowego. W kazdym razie ze wzgledu na to, Ze
charakter tych ustug wynika w sposéb dostatecznie czytelny z tresci samego
zgloszenia znaku towarowego, potwierdzenie charakteru omawianych uslug
informacjami uzyskanymi z innego Zrédta nie wywotuje jakichkolwiek niekorzyst-
nych skutkéw dla skarzacej.
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Wreszcie, poniewaz definicja pojecia ,molecular evolution” obejmuje przynajmniej
czgsciowo omawiane ustugi, jak wynika to réwniez z uzasadnienia odwolania do Izby
Odwotawczej, to opisowe znaczenie wystarcza dla uzasadnienia odmowy rejestracji
zgloszonego znaku towarowego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem bowiem,
jesli zgloszenie znaku towarowego jest zlozone dla calej kategorii, bez dokonania
rozréznienia na poszczegélne towary lub uslugi wchodzace w jej zakres, Izba
Odwotlawcza jest uprawniona do dokonania caloiciowej oceny charakteru
opisowego oznaczenia stanowiacego znak towarowy w odniesieniu do calej kategorii
towardéw i ustug wymienionych w zgloszeniu znaku towarowego [w zakresie ustug —
wyrok Sadu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-358/00 DaimlerChrysler przeciwko
OHIM (TRUCKCARD), Rec. str. 11-1993, pkt 34, 37 i 44; w zakresie towaré6w —
wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko
OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. [1-723, pkt 46]. Ponadto w niniejszej sprawie
calosciowa definicja uslug zawartych w zgtoszeniu znaku towarowego uczynitaby
niemozliwym dla Izby Odwolawczej rozréznienie omawianych ustug ze wzgledu na
to, czy dotycza one bezposredniego, czy tez podredniego, dokonywania zmiany
materiatu genetycznego. Fakt, ze niektére z omawianych ustug moglyby dotyczyé¢
czynno$ci niemajacych na celu zmian genetycznych, nie moze prowadzi¢ do
rejestracji zgloszonego znaku towarowego dla wszystkich rozpatrywanych uslug,
nawet jesli omawiane oznaczenie bezposrednio opisuje niektére inne omawiane
ustugi. Taka rejestracja naruszataby bezposrednia podstawe odmowy rejestracji
przewidziang w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

W ostatnim zarzucie skarzaca podnosi, ze w ramach caloéciowej oceny omawianego
oznaczenia stownego dodanie stowa ,applied” (stosowany) czyni ogélny sens
oznaczenia jeszcze mniej czytelnym.

Sad stwierdza, ze zarzut ten nalezy oddali¢. W istocie Izba Odwolawcza stusznie
uznala, ze sfowo to oznacza ,nadajace sie do praktycznego wykorzystania” lub
wdotyczace praktycznego wykorzystania” (pkt 10 zaskarzonej decyzji). W $wiecie
nauki lub przemystu przymiotnik ten wyraza zamiar znalezienia zastosowania
w praktyce za pomoca badan teoretycznych. Ponadto przymiotnik ten dodatkowo
wzmacnia charakter opisowy omawianego oznaczenia stownego, ukazujac zamie-
rzony cel, w szczegélnosci przemyslowy i handlowy, ustug z zakresu inzynierii
molekularne;j.
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Ze wzgledu na to, ze omawiane oznaczenie stowne jako caloéé skiada sie
z kombinacji stéw, ktére sa zgodne ze skiadnia jezyka angielskiego, zestawienie
tych stéw nie ostabia ich charakteru opisowego w odniesieniu do omawianych ustug.
Przeciwnie, ich zestawienie wzmacnia znaczenie kazdego z tych stéw.
W konsekwencji Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita, ze oznaczenie stowne
APPLIED MOLECULAR EVOLUTION stanowi opis uslug zawartych w zgloszeniu
znaku towarowego, tj. inzynierii molekularnej zwigzkéw chemicznych, ktérej celem
jest wykorzystanie ich w réznych produktach.

Jako ze dla odmowy rejestracji oznaczenia jako wspélnotowego znaku towarowego
wystarczy, aby jedna z bezwzglednych podstaw odmowy wymieniona w art. 7 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 znalazla zastosowanie, nie ma potrzeby dociekania, czy
sporny znak towarowy jest réwniez pozbawiony jakiegokolwiek charakteru
odrézniajacego, tak jak to utrzymuje Izba Odwotawcza i czemu zaprzecza skarzaca.

Majac powyzsze na uwadze, skarge nalezy oddalic.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciazona, na Zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrata sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obciazy¢ ja kosztami postgpowania.
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Z powyzszych wzgledow

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Pirrung Meij Forwood

Ogtoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 14 wrzeénia 2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Pirrung
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