WYROK Z DNIA 8.7.2004 r. — SPRAWA T-289/02

WYROK SADU PIERWSZEJ INSTANCJI (czwarta izba)
z dnia 8 lipca 2004 r."

W sprawie T-289/02

Telepharmacy Solutions, Inc., z siedziba w North Billerica, Massachusetts (Stany
Zjednoczone), reprezentowana przez R. Davisa, barrister, oraz M. Medyckyjego,
solicitor,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzgdowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Bonne, dzialajaca w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwang,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
28 czerwca 2002 r. (sprawa R 108/2001-4), dotyczaca rejestracji slownego
oznaczenia TELEPHARMACY SOLUTIONS jako wspélnotowego znaku towaro-
wego,

* Jezyk postepowania: angielski,

II - 2856



TELEPHARMACY SOLUTIONS PRZECIWKO OHIM (TELEPHARMACY SOLUTIONS)

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

w skladzie: H. Legal, prezes, V. Tiili i M. Vilaras, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 10 marca
2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrolk

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 26 listopada 1999 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 p6zn. zm.,, skarzaca, dawniej Adds Inc., dokonala w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
zgloszenia sfownego wspélnotowego znaku towarowego.

Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest slowne oznaczenie
TELEPHARMACY SOLUTIONS.
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Towary i ustugi objete zgloszeniem naleza do klas 9, 10, 38 i 42 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadaja dla kazdej z klas nastgpujacemu opisowi:

— komputery, peryferyczne urzadzenia komputerowe, szafki komputerowe,
drukarki, urzadzenia do etykietowania, meble pod komputer i opro-
gramowanie; no$niki danych, w tym wszystkie wyZej wymienione towary
zawierajace czgsci systeméw dystrybucji lub stuzace ustugom farmaceutycznym,
medycznym lub aptecznym; systemy dystrybucji zawierajace oprogramowanie
i material informatyczny”, nalezace do klasy 9,

— ,systemy dystrybucji; systemy dystrybucji pakowanych towaréw medycznych
lub farmaceutycznych; systemy dystrybucji obejmujace szafy; fragmenty i czesci
sktadowe wszystkich wymienionych powyzej towaréw”, nalezace do klasy 10,

— ,przekaz informacji, danych i instrukcji dotyczacych dystrybucji, przekaz
elektroniczny lub radiowy informacji, danych i instrukcji dotyczacych
dystrybucji”, nalezace do klasy 38,

— ,ustugi doradcze $wiadczone pacjentom; wysylka instrukcji dotyczacych
dystrybucji do oddalonych systeméw dystrybucji; ustugi medyczne
i apteczne”, nalezace do klasy 42.
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TELEPHARMACY SOLUTIONS PRZECIWKO OHIM (TELEPHARMACY SOLUTIONS)

Decyzja z dnia 21 listopada 2000 r. ekspert odrzucit wniosek o rejestracje na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Ocenil on, iz zgloszone
oznaczenie stanowi bezposredni opis towaréw i uslug objetych zgloszeniem,
albowiem wyrazenie ,telepharmacy” (telefarmacja) jest uzywane potocznie
w odniesieniu do dystrybucji lekéw na odlegios¢. Ekspert uznal, iz znak towarowy
TELEPHARMACY SOLUTIONS rozpatrywany jako cato$é wskazuje konsumen-
towi wylacznie, Ze skarzaca, dostarczajgc powyisze towary i uslugi, oferuje
rozwigzania przedsigbiorcom i osobom prywatnym, ktérzy pragna podjaé dziatal-
nos¢ w zakresie telefarmacji. Znak towarowy zostal zatem uznany za pozbawiony
charakteru odrézniajacego w odniesieniu do wszystkich zgloszonych towaréw
i ustug.

W dniu 22 stycznia 2001 r., na podstawie art. 59 rozporzadzenia nr 40/94, skarzaca
wniosta do OHIM odwolanie od decyzji eksperta. Uzasadnienie owego odwolania
zostalo zawarte w pi$mie z dnia 21 marca 2001 r.

Decyzja z dnia 28 czerwca 2002 r. (zwang dalej ,zaskarzong decyzja”) Czwarta Izba
Odwotawcza OHIM oddalifa odwolanie z uwagi na to, ze art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94 stanowi przeszkode dla rejestracji slownego znaku
towarowego TELEPHARMACY SOLUTIONS, gdyz znak ten moze by¢ postrzegany
przez konsumentéw jako wskazanie przeznaczenia zgloszonych towaréw i uslug,
tzn. faktu, Ze s3 one przeznaczone do dystrybucji produktéw farmaceutycznych na
odlegloé¢. Zdaniem Izby Odwolawczej zgtoszony znak towarowy opisuje wyposa-
zenie i uslugi stuzace do dystrybucji produktéw farmaceutycznych na odleglosé,
poniewaz w tej dziedzinie pojecie ,telefarmacja” jest potocznie uzywane.

Przebieg postepowania i zadania stron

W dniu 20 wrzesnia 2002 r. skarzaca zfozyta w sekretariacie Sadu niniejsza skarge.
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W skardze skarzaca wskazala, iz dotyczy ona jedynie nastepujacych towardéw:
szdalnie sterowany system elektronicznej dystrybucji pakowanych produktéw
farmaceutycznych, w tym powierzchnia, na ktdrej opakowane produkty farmaceu-
tyczne sg sktadowane przed ich dystrybucja, komputer podigczony do dystrybutora
i sieci komunikacyjnych laczacych komputer z innym oddalonym komputerem”,
nalezacych do klasy 9.

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji w zakresie dotyczacym wskaza-
nych powyzej w pkt 8 towaréw,

— obcigzenie OHIM kosztami.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi trzy zarzuty. Pierwszy zarzut opiera si¢
zasadniczo na naruszeniu jej prawa do obrony, drugi zarzut opiera si¢ na naruszeniu
art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94, za$ trzeci zarzut opiera si¢ na
naruszeniu zasady uzasadnionych oczekiwar.
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TELEPHARMACY SOLUTIONS PRZECIWKO OHIM (TELEPHARMACY SOLUTIONS)

Co do przedmiotu sporu

Na wstepie nalezy zbada¢, czy zawarty w skardze wniosek skarzacej, ktérego celem
jest ograniczenie listy towaréw i ustug objetych zgloszeniem znaku towarowego
(zob. pkt 8 powyzej), jest dopuszczalny.

W tym zakresie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 44 rozporzadzenia nr 40/94
i zasada 13 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r.
wykonujacego rozporzadzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, str. 1) zglaszajacy
wspdlnotowy znak towarowy moze w kazdej chwili ztozyé do OHIM wniosek
majacy na celu ograniczenie wykazu towar6w i uslug. Z przepiséw tych wynika, ze
ograniczenie listy towaréw i ustug okreslonych w zgloszeniu wspélnotowego znaku
towarowego powinno zosta¢ dokonane przy zachowaniu okreslonych szczegélnych
wymogéw formalnych. Poniewaz wniosek zlozony przez skariaca w skardze nie
spetnia tych wymogéw, nie moze on zosta¢ uznany za wniosek o zmiane zgloszenia
w rozumieniu wyzej przytoczonych przepiséw [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia
5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletka),
Rec. str. 11-383, pkt 13].

Whniosek ten mozna natomiast rozumie¢ w ten sposéb, ze skarzaca domaga sie
jedynie czesciowego stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji (zob. podobnie
ww. w pkt 13 wyrok w sprawie Owalna tabletka, pkt 14). Tego typu wniosek nie jest
jako taki sprzeczny z zakazem zawartym w art. 135 § 4 regulaminu Sadu dotyczacym
zmiany przed Sadem przedmiotu sporu, ktéry byl rozpatrywany przez Izbe
Odwotlawcza (zob. podobnie ww. w pkt 13 wyrok w sprawie Owalna tabletka,
pkt 15).

Niniejsza sprawa, jak to zgodnie potwierdzaja w swych odpowiedziach na pytania
Sadu zaréwno skarzaca, jak i OHIM, dotyczy zadania czg$ciowego stwierdzenia
niewaznosci zaskarzonej decyzji, ktére nie zmienia przedmiotu sporu w rozumieniu
art. 135 § 4 regulaminu. Stad zadanie to jest dopuszczalne.
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W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu prawa do obrony

Argumentacja stron

Skarzaca podnosi, ze chociaz decyzja eksperta z dnia 21 listopada 2000 r. opiera si¢
wylacznie na art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, to zaskarzona decyzja
opiera si¢ na art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia. Izba Odwolawcza wskazala
nowa bezwzgledna podstawe odmowy rejestracji, nie umozliwiajac skarzacej
wypowiedzenia si¢ w tej kwestii ani przedstawienia dowodéw w tym zakresie.
Dziatajac w ten sposéb, Izba Odwolawcza naruszyla art. 73 rozporzadzenia nr 40/94.

OHIM wnosi o oddalenie niniejszego zarzutu ze wzgledu na fakt, iz w niniejszej
sprawie powody uzasadniajace odmowe rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporzadzenia s3
jednakowe. Jego zdaniem jedynie podstawa prawna odmowy ulegla zmianie. Izby
odwolawcze maja prawo tak postapi¢ zgodnie z art. 62 rozporzadzenia nr 40/94,
ktéry stanowi, ze izba odwolawcza moze skorzysta¢ z uprawnien w granicach
kompetencji posiadanych przez instancje, ktéra podjeta zaskarzong decyzje.

OHIM uwaza, iz nie naruszyl art. 73 rozporzadzenia nr 40/94, albowiem
wielokrotnie powtarzal, ze podstawa odmowy rejestracji zgloszonego znaku
towarowego byl fakt, iz rozpatrywane oznaczenie ma charakter opisowy
w stosunku do wszystkich wnioskowanych towaréw i uslug, tzn. opisuje, ze oferuja
one rozwigzania w zakresie przygotowania i dystrybucji lekéw na odleglo$¢. OHIM
podnosi, ze dokonane przez eksperta w dniu 16 maja 2000 r. przedstawienie podstaw
odrzucenia zgloszenia wspdlnotowego znaku towarowego wskazywalo juz na to, ze
ten znak towarowy nie moze zosta¢ dopuszczony do rejestracji na podstawie art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz jest on opisowy w stosunku do
wszystkich towardw i uslug objetych zgloszeniem. Wobec tego zdaniem OHIM
skarzaca dwukrotnie miata okazje do przedstawienia uwag na temat powodéw, ktére
doprowadzily do stwierdzenia opisowego charakteru zgloszonego znaku towaro-
wego — raz przed ekspertem i raz przed Izba Odwolawcza.
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TELEPHARMACY SOLUTIONS PRZECIWKO OHIM (TELEPHARMACY SOLUTIONS)

Ocena Sadu

Nalezy wskaza¢, ze w niniejszej sprawie bezsporne jest, iz ekspert odrzucil
zgloszenie znaku towarowego TELEPHARMACY SOLUTIONS, poniewaz
w stosunku do towardéw i ustug objetych zgloszeniem jest on pozbawiony charakteru
odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Ze swej
strony Izby Odwolawcza wskazala, ze do rozpatrywanego oznaczenia stownego
stosuje si¢ réwniez bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji okreslona w art. 7
ust. 1 lit. c) tego rozporzadzenia.

W tym wzgledzie nalezy przede wszystkim przypomnieé, ze zasada ochrony prawa
do obrony zostata wyrazona w art. 73 rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym
decyzje OHIM opieraja si¢ wylacznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co
do ktérych strony zainteresowane mialy mozliwoéé przedstawiania swoich uwag
[wyrok Sadu z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie T-122/99 Procter & Gamble
przeciwko OHIM (Ksztalt mydia), Rec. str. 11-265, pkt 40, oraz wyroki Sadu z dnia
27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM
(EUROCOOL), Rec. str. I1-683, pkt 20, i w sprawie T-79/00 Rewe-Zentral przeciwko
OHIM (LITE), Rec. str. I1-705, pkt 13].

Ponadto poszanowanie prawa do obrony stanowi ogélng zasade prawa wspélnoto-
wego, na mocy ktérej adresaci decyzji wiadz publicznych, ktére w istotny sposéb
dotycza ich intereséw, musza mie¢ mozliwo$¢ skutecznego przedstawienia ich
stanowiska (ww. w pkt 2 wyrok w sprawie Ksztatt mydta, pkt 42, ww. w pkt 20 wyrok
w sprawie EUROCOOL, pkt 21, oraz ww. w pkt 20 wyrok w sprawie LITE, pkt 14).

Z orzecznictwa Sadu wynika w tym zakresie, iz nie umozliwiajac zglaszajacemu znak
towarowy wypowiedzenia si¢ na temat zastosowania bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji, ktére izba odwolawcza wskazuje z urzedu, organ ten narusza
prawa do obrony (ww. w pkt 20 wyrok w sprawie Ksztalt mydta, pkt 47, ww. w pkt 20
wyrok w sprawie EUROCOOL, pkt 22, oraz ww. w pkt 20 wyrok w sprawie LITE,
pkt 15).
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Nalezy réwniez przypomnieé, ze chociaz z art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
wynika, ze kazda z wymienionych w nim podstaw odmowy rejestracji jest niezalezna
od pozostalych i wymaga oddzielnej analizy [zob. analogicznie w odniesieniu do
identycznych przepiséw art. 3 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw Paristw Czlonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) wyrok Trybunatu
z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach potaczonych od C-53/01 do C-55/01 Linde
i in, Rec. str. [-3161, pkt 67], to zakresy stosowania poszczegdlnych podstaw
wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d) tego rozporzadzenia ewidentnie nakladaja
sie na siebie (zob. analogicznie w odniesieniu do identycznych przepiséw art. 3 ust. 1
dyrektywy 89/104 wyrok Trybunalu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00
Campina Melkunie, Rec. str. I-1699, pkt 18).

W szczegblnoéci stowny znak towarowy, ktéry jest opisowy dla wlasciwosci towaréw
i ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, jest przez sam ten
fakt bezwzglednie pozbawiony charakteru odrézniajagcego w stosunku do tych
samych towaréw i uslug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia
(w odniesieniu do identycznych przepiséw art. 3 ust. 1 dyrektywy 89/104 zob.
analogicznie ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Campina Melkunie, pkt 19, oraz wyrok
Trybunatu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland,
Rec. str. I-1619, pkt 86).

W niniejszej sprawie rozumowanie wskazane przez Izbg Odwolawcza w zaskarzonej
decyzji na poparcie stosowania art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 oraz
uzasadnienie decyzji eksperta sa podobne. Odwolujac si¢ do stownikowych definicji
angielskiego stéw ,tele”, ,pharmacy” (farmacja) i ,solutions” (rozwigzania), ekspert
wskazat, iz zgloszony znak towarowy nie moze zostaé zarejestrowany na podstawie
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz jest on pozbawiony charakteru
odrézniajacego z uwagi na to, Ze opisuje towary i ustugi bedace rozwigzaniami
w zakresie przygotowywania i dostarczania lekéw na odleglos¢.
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Izba Odwolawcza potwierdzita te analize, stwierdzajac w pkt 8 i 9 zaskarzonej
decyzji, co nastepuje:

o[...] znak towarowy skiada si¢ z wyrazenia, ktére moze byé¢ uzywane przez
konsumentéw do oznaczenia wnioskowanych towaréw lub przeznaczenia wniosko-
wanych ustug. W konsekwencji nalezy odméwi¢ jego rejestracji na podstawie art. 7
ust. 1 [lit] c) [rozporzadzenia nr 40/94]. [...] Decyzja [eksperta] potwierdzila
odmowe rejestracji znaku na podstawie art. 7 ust. 1 {lit] b) [rozporzadzenia
nr 40/94], poniewaz jest on pozbawiony charakteru odrézniajacego z uwagi na to, ze
opisuje towary i ustugi. W konsekwencji Izba uznaje, ze [ekspert] odrzucit wniosek
z powodu opisowego charakteru znaku towarowego oraz ze nie opart [on] swej
odmowy na innych elementach odnoszacych sie do charakteru odrézniajacego niz
elementy zwigzane z charakterem opisowym. Izba jest réwniez zdania, ze rejestracji
znaku towarowego nalezy odméwi¢ wylgcznie na podstawie art. 7 ust. 1 [lit.] c)
[rozporzadzenia nr 40/94]”.

Z tych decyzji wynika, ze okolicznosci niniejszej sprawy réznia sie od tych, ktére
stanowily podstawe orzecznictwa wskazanego powyzej w pkt 20. W istocie
w powyzszych sprawach Izba Odwolawcza z urzedu wskazata nowe bezwzgledne
podstawy odmowy, nie umozliwiajac zglaszajgcym wypowiedzenia sie na temat
stosowania owych bezwzglednych podstaw odmowy oraz rozumowania przedsta-
wionego na ich poparcie (ww. w pkt 20 wyrok w sprawie Ksztalt mydta, pkt 43-46,
ww. w pkt 20 wyrok w sprawie EUROCOOL, pkt 23 i 24, oraz ww. w pkt 20 wyrok
w sprawie LITE, pkt 16-19).

Natomiast w niniejszej sprawie Izba Odwolawcza slusznie uznala, ze nawet jesli
decyzja eksperta wskazuje wyraznie jedynie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, to z jej uzasadnienia jasno wynika, ze zostata ona podjgta w oparciu o art. 7
ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia. Stad opierajac wlasna decyzje na tym ostatnim
przepisie, Izba Odwolawcza nie wskazala z urzedu nowej bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji, co do ktérej zobowigzana bytaby umozliwi¢ skarigcej uprzednie
wypowiedzenie sie.
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Ponadto, poniewaz ekspert uzasadnil odmowe rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 powodami wynikajacymi wylacznie z opisowego
charakteru zgloszonego znaku towarowego, skarzaca miala sposobnos$¢ wypowie-
dzenia si¢ w przedmiocie rozumowania, ktére doprowadzilo Izbe Odwolawcza do
podtrzymania odmowy rejestracji. Pismo skarzacej z dnia 21 marca 2001 r.,
zawierajace uzasadnienie odwolania do Izby Odwolawczej porusza ponadto kwestig
utrzymywanego opisowego charakteru rozpatrywanego znaku towarowego.

Z powyzszego wynika, iz pierwszy zarzut nalezy oddalic.

W prezedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniy art. 7 ust. 1 lit. b) i c)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumentacja stron

Powolujac sie na wyrok Trybunatu z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie C-383/99 P
Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. [-6251, skarzaca podnosi, po pierwsze,
7e rejestracji zgloszonego znaku towarowego nie mozna odmoéwi¢ na podstawie
art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz nie sklada si¢ on wylacznie
z oznaczen czy wskazéwek okreélajacych przeznaczenie omawianych towaréw lub
ustug. Skarzaca przyznaje, iz pojecie ,pharmacy” (farmacja) moze by¢ uzywane
w obrocie do oznaczania przeznaczenia tych towaréw. Ponadto przyznaje ona, ze
element ,tele” moze byé uzywany jako przedrostek oznaczajacy ,na odlegloéc”.
Niemniej jej zdaniem Zadne z powyzszych stwierdzenl nie pozwala na wyciagnigcie
wniosku, jakoby pofaczenie tych wyrazéw prowadzilo do utworzenia potocznego
wyrazenia. Fakt, ze pojecie ,telepharmacy” wystepuje w stowniku, nie stanowi
dowodu, iz mamy do czynienia z takim wyrazeniem.
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Ponadto jej zdaniem OHIM zaniechat dokonania analizy caloéci znaku towarowego,
tj. dodatku w postaci wyrazu ,solutions” (rozwigzania), ktéry nie moze zostaé
uznany za okreélenie potoczne, przede wszystkim w odniesieniu do towaréw, ktére
odrézniaja sie od uslug,

Skarzaca utrzymuje, iz zgloszony znak towarowy sklada sie z oznaczenia
eliptycznego, ktdre posiada niecodzienng strukture gramatyczng i stanowi grupe
skladniowg, ktérej znaczenia nie mozna odczytaé w sposéb natychmiastowy.
Ponadto przypomina ona, ze sam fakt, iz znak towarowy przywoluje skojarzenie
z poszczeg6lnymi towarami lub ustugami, nie moze prowadzi¢ do uznania znaku za
tozsamy z opisem tych towaréw lub uslug.

Skarzaca dodaje, ze nawet jesli zdaniem OHIM zgloszony znak towarowy ma
charakter czysto opisowy w stosunku do oferty rozwiazati proponowanych
przedsigbiorcom lub osobom prywatnym chcacym podja¢ dzialalnoéé w zakresie
»telefarmaciji”, tj. dystrybucji lekéw przy uzyciu érodkéw telekomunikacyjnych, to
znak ten nie stanowi opisu towaréw zawartych w zgloszeniu w zakresie objetym
niniejszg skarga.

Po drugie, skarzgca stwierdza, ze Izba Odwolawcza, ktéra jest zwigzana dowodami
przedstawionymi ekspertowi, nie dysponowata jakimkolwiek dowodem lub ewen-
tualnie rozsadnym dowodem na poparcie stwierdzenia, iz rejestracji zgloszonego
znaku towarowego nalezy odméwié¢ na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia
nr 40/94. Podkresla ona, ze odmowa eksperta opierata si¢ na jednym rezultacie
wyszukiwania w Internecie dotyczacym konferencji, o ktérej mowa na stronie
organu rejestrowego znajdujacego si¢ poza terytorium Wspélnoty Europejskiej.
Ponadto skarzaca twierdzi, iz nie byla w stanie zweryfikowa¢ istnienia wspomnianej
strony.

Po trzecie, skarzaca podkresla, ze rejestracji zgloszonego znaku towarowego nie
mozna odmoéwi¢ réwniez na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94,
poniewaz nie jest on opisowy, a OHIM nie przedstawil innych elementéw
pozwalajacych na stwierdzenie, iz znak ten pozbawiony jest charakteru odréznia-

jacego.
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OHIM ocenia, ze zgloszony znak towarowy jako caloé¢ odnosi sie do apteki, w ktérej
mozna zasiegna¢ konsultacji na odlegloé¢ za posrednictwem Internetu. Jego
zdaniem z punktu widzenia docelowego kregu odbiorcéw, ktéry stanowi
wyspecjalizowana grupa odbiorcéw dzialajacych w sektorze medycznym, znak ten
jest opisowy. W opinii OHIM odbiorcy ci sa anglojezyczni lub znaja naukowy jezyk
medyczny, tj. angielski.

W przedmiocie twierdzenia skarzacej, jakoby Izba Odwotawcza nie posiadala
zadnych dowodéw na poparcie swego stwierdzenia, iz nalezy odméwi¢ rejestracji
znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, OHIM
zwraca uwage na fakt, iz Izba Odwolawcza, dla celéw wydania swego orzeczenia,
jedynie zastosowala Lkryterium charakteru opisowego, co pozostaje w zgodzie
z orzecznictwem.

W kwestii braku charakteru odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego OHIM
utrzymuje, ze choé zaskarzona decyzja opiera sie na przepisie art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94, znak towarowy jest zarazem calkowicie pozbawiony
charakteru odrézniajacego. W tym zakresie OHIM stwierdza, Ze internetowe
poszukiwanie wyrazen ,telepharmacy and solutions” umozliwia otrzymanie listy 245
stron internetowych, na ktérych zgloszony znak towarowy jest uzywany jako nazwa
rodzajowa.

Ocena Sadu

3

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane ,znaki
towarowe, ktére sktadaja si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych stuzy¢
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w obrocie do oznaczania rodzaju, jakodci, iloéci, przeznaczenia, wartoéci,
pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi,
lub innych wihasciwosci towaréw lub ustug”. Ponadto art. 7 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 stanowi, ze ,[u]step 1 stosuje sie bez wzgledu na fakt, ze podstawy odmowy
rejestracji istnieja tylko w czesci Wspdlnoty”.

Wymienione w art. 7 rozporzadzenia nr 40/94 poszczegdlne podstawy odmowy
rejestracji nalezy interpretowaé w $wietle interesu publicznego lezacego u podstaw
kazdej z nich (w odniesieniu do art. 3 dyrektywy 89/104 zob. analogicznie wyrok
Trybunatu z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475,
pkt 77, ww. w pkt 23 wyrok w sprawie Linde i in., pkt 71, wyrok Trybunatu z dnia
6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. 1-3793, pkt 51, oraz ww.
w pkt 23 wyrok w sprawie Campina Melkunie, pkt 34).

Artykut 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, zabraniajac rejestracji w charakterze
wspdlnotowego znaku towarowego wskazanych w nim oznaczer lub wskazéwek,
zmierza do osiagnigcia celéw z zakresu interesu publicznego, ktérego dobro
wymaga, aby oznaczenia lub wskazéwki opisujace wlaciwosci towaru lub ustugi, dla
ktérych wnosi si¢ o rejestracje, mogly by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich.
Przepis ten stoi zatem na przeszkodzie przyznawaniu wylacznosci na uzywanie
takich oznaczer lub wskazéwek jednemu przedsigbiorcy z tytulu ich rejestracji
w charakterze znaku towarowego (wyrok Trybunatu z dnia 23 pazdziernika 2003 r.
w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. 1-12447, pkt 31 oraz
wskazane w nim orzecznictwo).

Sktadajace sig na znak towarowy oznaczenia lub wskazéwki, o ktérych mowa w art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, nie musza w chwili zgloszenia do rejestracji by¢
rzeczywidcie uzywane w celu opisania towaréw lub ustug, ktére obejmuje wniosek
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o rejestracje, lub opisania wlasciwosci tych towaréw lub ustug po to, aby OHIM miat
prawo odméwié rejestracji na podstawie tego przepisu. Jak wskazuje na to samo
brzmienie przepisu, wystarczy, aby te oznaczenia lub wskazéwki mogly by¢ uzywane
w tym celu. Stad na podstawie tego przepisu nalezy odméwi¢ rejestracji oznaczenia
stownego, gdy przynajmniej jedno z jego mozliwych znaczen stanowi opis
wlaéciwoéci towaréw lub ustug objetych zgloszeniem (ww. w pkt 42 wyrok
w sprawie OHIM, pkt 32).

Z tego powodu celem zastosowania art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy
najpierw zbadaé, czy co najmniej w jednym z mozliwych znaczert dane oznaczenie
opisuje wlasciwosci rozpatrywanych towaréw lub ustug,

Celem zbadania mozliwych znaczen danego oznaczenia nalezy oceni¢, czy
w normalnym z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw uzyciu oznaczenie
to moze byé¢ uzywane do opisywania — w sposéb bezposredni lub poprzez
powotlanie jednej z jego podstawowych wlasciwoéci — towaru lub ustugi objetych
zgloszeniem (zob. podobnie ww. w pkt 31 wyrok w sprawie Procter & Gamble
przeciwko OHIM, pkt 39). Stad oceny opisowego charakteru oznaczenia mozna
dokonaé jedynie, z jednej strony, w stosunku do danych towaréw lub ustug oraz,
z drugiej strony, w odniesieniu do sposobu pojmowania go przez wlasciwy krag
odbiorcéw (ww. w pkt 20 wyrok w sprawie EUROCOOL, pkt 38).

Tytulem wstepu nalezy przypomnieé, Ze niniejsza skarga dotyczy jedynie
nastepujacych towaréw objetych zgloszeniem znaku towarowego: ,zdalnie stero-
wany system elektronicznej dystrybucji pakowanych produktéw farmaceutycznych,
w tym powierzchnia, na ktdrej opakowane produkty farmaceutyczne sa skladowane
przed ich dystrybucja, komputer podigczony do dystrybutora i sieci komunikacyjne
taczace komputer z innym oddalonym komputerem”, nalezace do klasy 9.
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W konsekwencji nalezy uznaé, iz na wasciwy krag odbiorcéw sktadaja sie odbiorcy
anglojezyczni, bedacy specjalistami w zakresie sektora medycznego — tak jak ocenit
to Urzad i co nie zostalo podwazone przez skarzaca.

W kwestii znaczenia oznaczenia stownego ,TELEPHARMACY SOLUTIONS”
w jezyku angielskim nalezy uznaé, iz — jak przyznaje sama skarzaca — element
»pharmacy” moze by¢ uzywany w obrocie dla oznaczenia przeznaczenia towaréw
objetych wnioskiem o rejestracje, podczas gdy element ,tele” moze by¢ uzywany jako
przedrostek oznaczajacy .na odleglo$¢”. W konsekwencji nalezy stwierdzié, ze
wyrazenie ,telepharmacy” oznacza dystrybucje lekéw na odlegloéé.

W tym wzgledzie pozostaje bez znaczenia fakt, czy wyrazenie ,pharmacy” jest
neologizmem. W istocie, jak ustalit Trybunal, znak towarowy stanowiacy neologizm
skladajacy si¢ z elementéw stownych, z ktérych kazdy opisuje wlasciwoéci towaréw
lub ustug objetych zgloszeniem, sam réwniez ma charakter opisowy dla tych
wlasciwosci, chyba Ze istnieje dostrzegalna réznica pomiedzy neologizmem a zwyklg
sumg tworzacych go elementéw. To ze swej strony zaklada, iz ze wzgledu na
nietypowy rodzaj zestawienia w stosunku do danych towaréw lub uslug neologizm
wywiera wrazenie wystarczajaco dalekie od wrazenia wywieranego przez zwykle
polaczenie wskazéwek zawartych w jego elementach sktadowych, tak ze neologizm
ten jest czymé wigcej anizeli suma wspomnianych elementéw (w odniesieniu do
identycznych przepiséw art. 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 89/104 zob. analogicznie ww.
w pkt 23 wyrok w sprawie Campina Melkunie, pkt 43).

W niniejszym stanie faktycznym proste polaczenie elementéw stownych ,tele”
i ,pharmacy”, z ktérych kazdy ma charakter opisowy w stosunku do wlasciwoséci
towaréw objetych wnioskiem o rejestracje, pozostaje samo w sobie opisowe
w stosunku do tych whadciwosci. W istocie sam fakt polaczenia owych elementéw,
bez wprowadzania do nich jakiejkolwiek nietypowej zmiany, w szczegdlnosci zmiany
typu skladniowego czy tez semantycznego, moze jedynie doprowadzi¢ do powstania
znaku towarowego skladajacego si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, ktére
w obrocie moga stuzy¢ do oznaczania wlasciwosci przedmiotowych towaréw.
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Wyrazenie ,solutions” nawigzuje w szczegélnosci do dzialann zmierzajacych do
rozwigzania problemu teoretycznego lub praktycznego. Stad czytane facznie
wyrazenia ,telepharmacy” i ,solutions” musza zosta¢ uznane za opisowe dla
przeznaczenia towaréw objetych wnioskiem o rejestracje, a zatem za opisowe dla ich
podstawowej wlasciwoéci.

W konsekwengji nalezy stwierdzi¢, tak jak juz tego dokonat OHIM, Ze rozpatrywane
w calosci oznaczenie stowne TELEPHARMACY SOLUTIONS wylgcznie wskazuje
docelowej grupie odbiorcéw, w sklad ktérej wchodza osoby anglojezyczne dziatajace
w sektorze medycznym, ze dostarczajac wskazane we wniosku o rejestracje towary,
skarzaca oferuje urzadzenia stuzace do dystrybucji produktéw farmaceutycznych na
odleglosé.

Z powyzszego wynika, iz oznaczenie stowne TELEPHARMACY SOLUTIONS moze
stuzy¢ do oznaczenia jednej z podstawowych wlasciwosci towaréw objetych
wnioskiem o rejestracj¢ w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Co do twierdzenia skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwolawcza nie posiadala
zadnego dowodu na poparcie twierdzenia, iz nalezalo odméwié rejestracji znaku
towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, wystarczy
stwierdzi¢, iz zdolnoé¢ rejestracyjna oznaczenia powinna by¢ oceniana wylacznie na
podstawie wlagciwych przepiséw wspélnotowych, zgodnie z ich wykladnia dokonana
przez sad wspélnotowy. Stad, jak slusznie podnosi OHIM, zastosowanie przez Izbe
Odwotawcza przy podejmowaniu decyzji kryterium charakteru opisowego w sposéb
zgodny z wykltadnia dokonana w orzecznictwie jest wystarczajace, aby zwolni¢ ja
z obowigzku uzasadnienia poprzez przedstawianie dowoddéw.
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Wreszcie w kwestii argumentacji skarzacej dotyczacej art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 7 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 dla odmowy rejestracji oznaczenia w charakterze
wspélnotowego znaku towarowego wystarczy, aby znalazla zastosowanie jedna
z wymienionych bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji [wyrok Trybunatu
z dnia 19 wrze$nia 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str.
1-7561, pkt 29, oraz wyrok Sadu z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie T-19/99 DKV
przeciwko OHIM (COMPANYLINE), Rec. str. II-1, pkt 30). Stad nie ma potrzeby
rozstrzygac w zakresie twierdzen skarzacej opartych na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Majac powyzsze na wzgledzie, drugi zarzut nalezy oddali¢.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, opartego na naruszeniu zasady uzasadnionych
oczekiwai

Argumenty stron

Skarzaca zwraca uwage na fakt, iz wniosek o rejestracje oznaczenia stownego
TELEPHARMACY, ktérego rozpatrywanie jest w toku, zostal zlozony tego samego
dnia co wniosek o rejestracj¢e oznaczenia stownego TELEPHARMACY SOLU-
TIONS i w wyniku ograniczenia zadania dokonanego w ramach niniejszej skargi
wniosek ten obejmuje wykaz tych samych towaréw. Podkresla ona, ze po zmianie
wykazu towaréw i usiug, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku TELE-
PHARMACY, ekspert cofnal swoje zarzuty oparte na art. 7 ust. 1 lit. b) i c)
rozporzadzenia nr 40/94. Ponadto wniosek o rejestracje oznaczenia TELEPHAR-
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MACY zostal juz wczeéniej opublikowany w Biuletynie Wspdlnotowych Znakéw
Towarowych w dniu 27 sierpnia 2001 r. Skarzaca uwaza, ze oznaczenie TELE-
PHARMACY SOLUTIONS powinno zosta¢ uznane za posiadajace raczej bardziej,
a nie mniej odrézniajacy charakter niz oznaczenie TELEPHARMACY. Odmowa
rejestracji pierwszego z tych oznaczeri przy jednoczesnej rejestracji drugiego z nich
bylaby nielogiczna i sprzeczna z zasada uzasadnionych oczekiwan.

OHIM podkresla, ze oznaczenie stowne TELEPHARMACY nie zostalo jeszcze
zarejestrowane, ze wzgledu na toczace si¢ postepowanie w sprawie sprzeciwu.
Ponadto dopdki znak towarowy nie jest jeszcze zarejestrowany, OHIM wcigz ma
mozliwoéé ponownego poddania znaku towarowego badaniu z urzedu na
okolicznoé¢ istnienia bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji tego znaku celem
naprawienia btedéw. W kazdym razie strona nie moze czerpaé korzysci
z powolywania si¢ na decyzje naruszajaca prawo.

Ocena Sadu

W Lkwestii niniejszego zarzutu wystarczy stwierdzi¢, Ze z uwagi na powyzsze
rozwazania oraz przyznanie tego faktu przez OHIM podczas rozprawy decyzja
eksperta o niezglaszaniu zarzutéw wobec rejestracji oznaczenia stownego TELE-
PHARMACY jest btedna. Nawet jeéli dopuszczajac moca decyzji wydanej w ramach
danej sprawy zdolno$¢ oznaczenia do bycia przedmiotem rejestracji w charakterze
wspélnotowego znaku towarowego, OHIM naruszyl prawo, to decyzja ta nie moze
stanowi¢ skutecznej podstawy dla zadania stwierdzenia niewaznosci péiniejszej
decyzji, ktéra orzeczono odmiennie w innej podobnej sprawie. W istocie
z orzecznictwa Trybunatu wynika, ze poszanowanie zasady réwnosci traktowania
nalezy pogodzi¢ z poszanowaniem zasady legalno$ci, zgodnie z ktéra nikt nie moze
czerpaé korzyéci z powolywania sie na akty niezgodne z prawem przysparzajace
korzysci innej osobie (zob. podobnie wyroki Trybunalu z dnia 9 paZdziernika 1984 r.
w sprawie 188/83 Witte przeciwko Parlamentowi, Rec. str. 3465, pkt 15, oraz z dnia
4 lipca 1985 r. w sprawie 134/84 Williams przeciwko Trybunalowi Obrachunko-
wemu, Rec. str. 2225, pkt 14).
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W kazdym razie nalezy wskaza¢, ze publikacja zgloszenia znaku towarowego nie
gwarantuje rejestracji tego znaku. W istocie z art. 40 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94
wynika, ze po opublikowaniu zgloszenie znaku towarowego moze jeszcze zostaé
odrzucone na mocy art. 37 i 38 tego rozporzadzenia. W tym zakresie nalezy
podkresli¢, ze art. 38 tego rozporzadzenia przewiduje badanie bezwzglednych
podstaw odmowy rejestracji. Ponadto zgloszenie znaku towarowego moze réwniez
zosta¢ odrzucone w szczegdlnoéci na skutek uwag o0séb trzecich w trybie art. 41
rozporzadzenia nr 40/94, ktéry stanowi, ze ,[k]azda osoba fizyczna lub prawna oraz
kazda grupa lub organ reprezentujacy wytwércéw, producentéw, ustugodawcéw,
handlowc6w lub konsumentéw moze, po opublikowaniu zgloszenia wspdlnotowego
znaku towarowego, zfozy¢ do [OHIM)] uwagi na pi$mie, wyjasniajac w szczegolnodci,
na mocy ktérych podstaw z art. 7 znak towarowy nie moze by¢ zarejestrowany
z urzedu [...]" lub tez w wyniku sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 42 tego
rozporzadzenia.

W tych okolicznoéciach zarzut oparty na naruszeniu zasady uzasadnionych
oczekiwan nie jest zasadny.

Z powyzszego wynika, ze nalezy oddali¢ réwniez trzeci zarzut, a co za tym idzie,
nalezy oddali¢ skarge w calosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrata sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obcigzy¢ ja kosztami postepowania.
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Z powyzszych wzgledow

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzgca zostaje obcigzona kosztami postepowania,

Legal Tiili Vilaras

Ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 lipca 2004 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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