WYROK Z DNIA 8.6.2005 r, — SPRAWA T-315/03

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (czwarta izba)

z dnia 8 czerwca 2005 r.”

W sprawie T-315/03

Hans-Peter Wilfer, zamieszkaly w Markneukirchen (Niemcy), reprezentowany
przez adwokata A. Kocklduner,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,
* Jezyk postepowania: niemiecki.
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WILEER PRZECIWKO OHIM {(ROCKBASS)

majacej za przedmiot skarge na decyzje pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
11 lipca 2003 r. (sprawa R 266/2002-1) dotyczacej rejestracji oznaczenia stownego
ROCKBASS jako wspdlnotowego znaku towarowego,

SAD PIERWSZE] INSTANCJIWSPOLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w sktadzie: H. Legal, prezes, P. Lindh i V. Vadapalas, sedziowie,

sekretarz: M.I. Natsinas, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 15 wrzeénia
2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 16 grudnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 grudnia 2004 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 5 pazdziernika 2001 r. strona skarzaca dokonata zgloszenia wspo6lnotowego
znaku towarowego w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego
(znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, str. 1) z pdZniejszymi zmianami.

Przedmiotem zgloszenia bylo oznaczenie slowne ROCKBASS.

Towary, dla ktérych ten znak towarowy zostal zgloszony naleza do klas 9, 15 i 18
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towaréw i uslug dla celow rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.
w poprawionym i zmienionym brzemieniu i odpowiadaja nastgpujacemu opisowi:

— Klasa 9: ,,akustyczne urzadzenia techniczne, stoly mikserskie, efekty, wzmacnia-
cze, kolumny, gloéniki aktywne (combos); futeraly, kufry i torby przystosowane
dla ww. artykuléw”;
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WILFER PRZECIWKO OHIM (ROCKBASS)

— klasa 15: ,instrumenty muzyczne, w szczegdlnodci gitary, gitary elektryczne,
gitary basowe, gitary akustyczne, akcesoria gitarowe, mianowicie struny, progi,
gryfy i pasy; futeraly, kufry i torby przystosowane dla ww. artykutéw”;

— Kklasa 18: ,futeraly, kufry i torby podrézne”.

Decyzja eksperta z dnja 11 marca 2002 r. zgloszenie zostalo odrzucone na podstawie
art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

W dniu 25 marca 2002 r. skarzacy wniést do OHIM odwolanie od decyzji eksperta
na podstawie art. 57-62 rozporzadzenia nr 40/94, a w dniu 3 lipca 2002 r. zlozyt
pismo wskazujgce podstawy odwolania. '

W dniu 2 lipca 2003 r. skarzacy zlozyt kolejne pismo zawierajace o$wiadczenie
M. Roesberga, wydawcy specjalistycznego magazynu muzycznego, oraz informacje
o zarejestrowaniu znaku towarowego ROCKBASS w Kanadzie, Australii i Nowej
Zelandii.

Decyzja z dnia 11 lipca 2003 r. (zwang dalej ,zaskarzong decyzjg”), ktéra zostata
dorgczona stronie skarzgcej w dniu 16 lipca 2003 1., pierwsza Izba Odwolawcza
OHIM oddalifa odwolanie na podst. att. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94. Izba
Odwolawcza byta w szczegdlnosci zdania, ze stowo ,rockbass” oznacza w danym
kregu odbiorcéw skladajacym sie z 0séb zajmujacych sie zawodowo muzyka gitare
basowa, ktéra jest szczegélnie predestynowana do grania muzyki rockowej i poza
tym okreéla technike gry na gitarze basowej tak zwany ,bass- rock”. W zwigzku
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z tym Izba Odwolawcza uznala, 7e oznaczenie stowne ROCKBASS stanowi
bezposredni opis instrumentéw muzycznych i ich akcesoriéw oraz innych
wymienionych w zgloszeniu towaréw, poniewaz ich opis obejmowal towary, ktére
s3 uzywane w polaczeniu z gitarami basowymi.

Zadania stron

Strona skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie strony skarzacej kosztami postepowania,
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WILFER PRZECIWKO OHIM (ROCKBASS)

W przedmiocie wniosku w sprawie reprezentacji strony skarzgcej

Na rozprawie skarzacy wnidst o uwzglednienie, ze jest reprezentowany lacznie przez
adwokata A. Kocklduner i rzecznika patentowego S. Zecha lub ewentualnie, ze jest
reprezentowany przez adwokata A. Kockliuner, wspierana przez rzecznika
patentowego S. Zecha.

S. Zech zostal uprawiony do zabierania glosu na rozprawie w obecnodci i pod
kontrola adwokata. Natomiast wniosek skarzgcego o dopuszczenie M. Zecha jako
jego pelnomocnika nie moze zostaé rozpatrzony pozytywnie, poniewaz na podstawie
art. 19 Statutu Trybunalu jedynie adwokat [lub radca prawny], ktdry jest uprawniony
do wystepowania przed sadem Paristwa Czlonkowskiego lub innego paristwa, ktdre
jest strong Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), moze
reprezentowaé lub wspomaga¢ przed Trybunalem strong nie bedacg Paristwem
Czlonkowskim lub instytucja [Wspdlnot] okre$lonymi w art. 19 ust. 1 i 2 [zob.
postanowienie Sadu z dnia 9 wrzeénia 2004 r. w sprawie T-14/04 Alto de Casablanca
przeciwko OHIM — Bodegas Chivite (VERAMONTE), Zb.Orz. str. 1I-3077, pkt 9
i powolane orzecznictwol].

W przedmiocie przedioZonego na rozprawie zaswiadczenia dotyczacego
postepowania rejestracyjnego znaku towarowego ROCKBASS w Stanach
Zjednoczonych

Skarzacy przediozyl na rozprawie zaswiadczenie dotyczace postepowania rejestra-
cyjnego znaku towarowego ROCKBASS w Stanach Zjednoczonych.

W zwigzku z tym nalezy najpierw przypomnieé, ze na podstawie facznej lektury
art. 63 ust. 2 i 3 rozporzadzenia nr 40/94 stwierdzenie niewazno$ci lub zmiana
decyzji Izby Odwolawczej moze nastapi¢ wylacznie w przypadku naruszenia
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przepiséw prawa materialnego lub proceduralnego. Ponadto w mysl utrwalonego
orzecznictwa zgodnoé¢ z prawem wspélnotowego aktu prawnego podlega ocenie na
podstawie stanu faktycznego i prawnego istniejacych w chwili wydania tego aktu.
Wobec tego zarzut niezgodnoéci z prawem decyzji Izby Odwotawczej moze zostaé
oparty na nowych okolicznodciach podniesionych przed Sadem jedynie, jezeli
zostanie udowodnione, ze Izba Odwolawcza powinna uwzglednié¢ te okolicznosci
z urzedu przed wydaniem decyzji [zob. wyrok Sadu z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie T-222/02 HERON Robotunits przeciwko OHIM (ROBOTUNITS),
Rec. str. 11-4995, pkt 50 i 51 oraz powolane orzecznictwo].

W niniejszym przypadku zaswiadczenie zostalo przedlozone przez skarzacego
dopiero po wydaniu zaskarzonej decyzji. Ponadto w przypadku informacji
dotyczacych postepowania rejestracyjnego znaku towarowego ROCKBASS
w Stanach Zjednoczonych nie chodzi o okolicznodci, ktére Izba Odwotawcza
powinna byla uwzglednié¢ z urzedu przed wydaniem zaskarzonej decyzji. Z tego
wzgledu przywolane za$wiadczenie nie moze stanowi¢ przyczyny stwierdzenia
niezgodnoséci z prawem tej decyzji i w zwigzku z tym nie zostanie uwzglednione
w postepowaniu.

W przedmiocie wniosku o stwierdzenie niewaznosci

Skarzacy powoluje w uzasadnieniu swojej skargi cztery zarzuty. Pierwszy zarzut
oparty jest na bledzie w ustaleniu stanu faktycznego z urzedu. Skarzacy, wskazujac
na naruszenie obowigzku uzasadnienia, zarzuca Izbie Odwolawczej w drodze
drugiego zarzutu w szczegblnoéci, ze nie uwzglednila $rodkéw dowodowych
przedlozonych przez strong skarzaca pismem uzupelnigjacym z dnia 2 lipca
2003 r. Trzeci i czwarty zarzut dotycza naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢) i b)
rozporzadzenia nr 40/94.
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W przedmiocie pierwszego zarzutu opartego na blednym ustaleniu z urzedu stanu
faktycznego z naruszeniem art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzacy podnosi, ze OHIM, naruszajac art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzg-
dzenia nr 40/94, nie przeprowadzil badania stanu faktycznego z urzedu, poniewaz
nie uwzglednil informacji przemawiajacych za rejestracja znaku towarowego
uzyskanych za posrednictwem internetu.

Zdaniem skarzacego OHIM nie uwzglednil w szczeg6lnosci okolicznosci, ze stowo
»tockbass” bylo uzywane przede wszystkim jako wskazanie na towary skarzacego
albo jako okreslenie ryb, mianowicie ,okonia skalistego”. W przypadku pozostatych
przykladéw uzycia tego stowa OHIM dokonal, w przekonaniu skarzacego, blednej
oceny okolicznosci, ze nie dotycza one Zzadnych znamiennych cech odno$nych
towaréw.

OHIM twierdzi natomiast, ze Izba Odwolawcza wskazuje w zaskarzonej decyzji na
jedenascie stron internetowych i dokonuje oceny ich treici. Ponadto OHIM uwaza,
ze zarzut strony skarzacej jest w rzeczywistosci wymierzony w istote decyzji. Poza
tym OHIM jest zdania, ze dyspozycja art. 74 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 daje
wyraz zasadzie procesowej, nie ustanawia natomiast zobowigzania badania stanu
faktycznego z urzedu w okreslonym zakresie.

Ocena Sadu

Artykul 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 40/94 birzmi: ,W trakcie
postgpowania Urzad bada stan faktyczny z urzedu [...]".
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W mysl orzecznictwa badanie przeprowadzane przez organ wlasciwy w dziedzinie
znakéw towarowych musi byé dokladne i zupelne, tak aby zapobiec bezpodstawnej
rejestracji znakéw towarowych [zob. odnoé$nie pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw
Paristw Czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989 L 40,
str. 1) wyrok Trybunalu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec.
str. 1-3793, pkt 59]. W zwiazku z tym nalezy zagwarantowad, z uwagi na pewno$¢
prawa i dobra administracje, aby nie byly rejestrowane znaki, ktérych uzywanie
mozna by z powodzeniem podwazy¢ przed sadem (zob. odnosnie dyrektywy 89/104/
EWG wyrok Trybunalu z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. -
str. I-5507, pkt 21).

W niniejszym przypadku bezsporne jest, ze Izba Odwolawcza dokonala oceny
licznych stron internetowych i uwzglednila te informacje przy badaniu zgloszenia
znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.
W zwigzku z tym nalezy wskazaé, ze Izba Odwolawcza nie byla zobowigzana do
odniesienia si¢ w zaskarzonej decyzji do wszystkich informacji, ktére mogta uzyskacé
za poérednictwem internetu. Ponadto okoliczno$¢, ze informacje te zawieraly liczne
wskazania dotyczace uzywania zgloszonego znaku towarowego dla [oznaczenia]
towar6éw zglaszajacego, nie moze jako taka sluzy¢ zakwestionowaniu wniosku Izby
Odwolawczej w przedmiocie opisowego charakteru oznaczenia w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Ponadto argument skarzacego jakoby OHIM bfednie ocenil informacje uzyskane za
posrednictwem internetu jest w rzeczywistoéci sprzeczny z ocena stanu faktycznego
dokonang przez Izbe Odwolawcza w zaskarzonej decyzji. W zwigzku z tym
argument ten nalezy rozwazy¢ w ramach oceny zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94.

A zatem pierwszy zarzut nalezy odrzucié.
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W przedmiocie drugiego zarzutu opartego na braku uwzglednienia srodkéw
dowodowych przedfozonych przez skarigcego

Argumenty stron

Skarzacy zarzuca Izbie Odwolawczej, ze nie poddala ocenie jego pisma uzupetnia-
jacego z dnia 2 lipca 2003 r. ani zalacznikéw do niego, do ktérych nalezalo
o$wiadczenie M. Roesberga, wydawcy specjalistycznego magazynu muzycznego oraz
informacje o zarejestrowaniu znaku towarowego ROCKBASS. Zdaniem skarzacego
obowigzkiem OHIM bylo wyjasnienie, dlaczego te uzupelniajace dokumenty nie
zostaly uwzglednione.

OHIM oéwiadczyl natomiast, ze pismo z dnia 2 lipca 2003 r. zostalo przedlozone rok
po whniesieniu pisma wskazujacego podstawy odwolania i zaledwie dziewigé dni
przed wydaniem zaskarzonej decyzji. Poniewaz uplynal pewien czas, zanim
wniesione dokumenty zostaly przediozone sprawozdawcy w tej sprawie, Izba
Odwolawcza w istocie nie dowiedziala si¢ o [treéci] odnosnego pisma.

OHIM podnosi réwniez, ze Izba Odwolawcza mogta nie uwzglednié¢ tego pisma ze
wzgledu na art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, a nawet, ze nie wolno jej byto
przyja¢ do wiadomosci pisma wniesionego na etapie przygotowywania projektu
decyzji, poniewaz stanowiloby to naruszenie zasady dobrej administracji wymiaru
sprawiedliwosci.

Ponadto zdaniem OHIM za$wiadczenie M. Roesberga przediozone przez skarzacego
powtarza jedynie argument podniesiony juz przed OHIM i do ktérego Izba
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Odwotawcza ustosunkowala sie w zaskarzonej decyzji. W przedmiocie rejestracji
[znaku towarowego] w panstwach niebedacych czlonkami Wspélnoty, mozna byto
przyzna¢ temu argumentowi, w kontekscie niniejszej sprawy, jedynie niewielkie
znaczenie. ‘

Ocena Sadu

Na podstawie art. 59 zdanie trzecie rozporzadzenia nr 40/94 w przypadku odwolania
od decyzji eksperta pisemne stanowisko przedstawiajace podstawy odwotania wnosi
si¢ w terminie czterech miesiecy od daty doreczenia decyzji.

Przepis ten nie moze by¢ jednak interpretowany w ten sposéb, ze uniemozliwia on
uwzglednienie nowych okolicznoéci faktycznych lub $rodkéw dowodowych, ktére
zostang przedstawione w trakcie oceny skargi, dotyczacej bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji po uplywie terminu na przedstawienie podstaw odwolania.
Artykul 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, ktory stanowi, ze Urzad moze nie wziaé
pod uwage stanu faktycznego lub dowodéw, ktérych zainteresowane strony nie
przedstawily w odpowiednim terminie, przyznaje mianowicie izbie odwolawczej
swobodg uznania w przedmiocie uwzgledniania nowych okolicznodci faktycznych
lub $rodkéw dowodowych, przedstawionych po uplywie tego terminu. Ponadto
OHIM stwierdzil, udzielajac odpowiedzi na pytanie Sadu na rozprawie, ze
postgpowanie w sprawie oceny bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji przed
Izba Odwotawcza nie przewiduje zadnego szczegilnego terminu, po uplywie ktérego
strony [tego postepowania] nie moglyby powolywaé si¢ na nowe okolicznosci
faktyczne ani przedstawia¢ uzupelniajacych argumentéw.

W zwigzku z tym w niniejszym przypadku Izba Odwolawcza powinna byta poddaé
ocenie pozniejsze pismo z dnia 2 lipca 2003 r., azeby przynajmniej upewnic sig, ze
nie zawiera ono Zadnych nowych okolicznosci faktycznych lub $rodkéw dowodo-
wych, ktére z perspektywy art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 wymagalyby
zbadania.
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OHIM przyznal jednakze w swoim piémie oraz na rozprawie, Ze péZniejsze pismo
strony skarzacej nie zostalo poddane ocenie przez Izbe Odwolawcza. Zatem OHIM
nie wykazal, 2e w momencie wniesienia péZniejszego pisma przez skarzgcego
decyzja Izby Odwolawczej zostata juz wydana i Izba Odwolawcza nie mogla go
merytorycznie uwzgledni¢. Ponadto nalezy wskazaé, ze OHIM nie moze ograniczyé
si¢ do powotania si¢ na fakt, ze wzgledy zwigzane z organizacja jego administracji
uniemozliwily zapoznanie si¢ Izby Odwolawczej z odnosnym pismem.

W zwigzku z tym Izba Odwolawcza, nie poddajac odnosnego pisma ocenie,
dopuécila si¢ uchybienia proceduralnego.

Jednakze nieprawidfowo$é proceduralna pocigga za soba stwierdzenie niewaznoéci
decyzji w calodci lub czeéci tylko, jezeli wykazane zostalo, ze decyzja ta mogtaby
mie¢ inng treé¢, jezeli ta nieprawidlowo$¢ nie mialby miejsca (zob. analogiczne
wyroki Trybunatu z dnia 29 pazdziernika 1980 r. w sprawach polaczonych od 209/78
do 215/78 i 218/78 Van Landewyck iin. przeciwko Komisji, Rec. str, 3125, pkt 47
oraz wyrok z dnia 21 marca 1990 r. w sprawie C-142/87 Belgia przeciwko Komisji,
Rec. str. 1-959, pkt 48; zob. podobny wyrok Trybunatu z dnia 21 pazdziernika 2004 r.
w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-10107, pkt 47-50).
Nalezy jednak stwierdzi¢, ze pismo uzupelniajace przedlozone Izbie Odwolawczej
przez skarzacego nie zawieralo zadnych nowych argumentéw ani $rodkéw
dowodowych, ktére moglyby mie¢ wplyw na treéé zaskarzonej decyzji.

Jest mianowicie pewne, Ze o$wiadczenie M. Roesberga zostato przedlozone jedynie
celem wsparcia dwéch argumentéw, ktére strona skarzaca powolala juz przed
ekspertem i Izba Odwolawcza. Te dwa argumenty, ktére zostaly poddane ocenie
w pkt 19-22zaskarzonej decyzji, dotyczyly kwestii, czy sfowo ,rockbass” okreéla
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jedynie styl muzyczny oraz czy istnieja gitary basowe, ktére sa szczegdlnie
predestynowane do grania muzyki w tym styla. W zwigzku z tym o$wiadczenie
M. Roesberga nie moglo mie¢ wplywu na tre§¢ zaskarzonej decyzji.

W przedmiocie wskazari na rejestracje znaku towarowego ROCKBASS w Kanadzie,
Australii i Nowej Zelandii nalezy przypomnieé¢, ze uregulowanie wspdlnotowe
dotyczace znakéw towarowych stanowi system autonomiczny, sktadajacy sie ze
zbioru przepiséw realizujacych samodzielne cele i ktérego stosowanie jest niezalezne
od wszystkich systeméw krajowych [wyrok Sadu z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie
T-32/00 Messe Miinchen przeciwko OHIM (electronica), Rec. str. 11-3829, pkt 47].
W mysl orzecznictwa rejestracje dokonane dotychczas w Paiistwach Czlonkowskich
stanowig okoliczno$¢, ktéra nie jest decydujaca dla rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego, lecz moze zosta¢ uwzgledniona w badaniu zgloszenia wspélnotowego
znaku towarowego w szczegdlnosci w ten spos6b, ze bedzie stanowita dodatkowy
element wspomagajacy ocene [zob. wyrok Sadu z dnia 24 listopada 2004 . w sprawie
T-393/02 Henkel przeciwko OHIM (ksztalt bialej i przezroczystej butelki), Zb.Orz.
str. 1I-4115, pkt 46 i powolane orzecznictwo]. Totez rejestracje dokonane
w panstwach trzecich, ktérych przepisy prawne nie podlegaja wspdlnotowej
harmonizacji tym bardziej nie moga stuzyé jako dowéd spehnienia kryteriow
identycznych z okreslonymi w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Poniewaz uzupelniajace pismo z dnia 2 lipca 2003 r. nie zawierato zadnych nowych
okolicznosci faktycznych, ktére moglyby wplynaé na tre$¢ zaskarzonej decyzji,
nieuwzglednienie tego pisma w badaniu [zgloszenia] przez Izbe Odwolawcza nie
moze prowadzi¢ do stwierdzenia niewaznosci tej decyzji.

W zwiazku z powyzszym drugi zarzut nalezy odrzucié.
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W przedmiocie trzeciego zarzutu opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Strona skarzaca kwestionuje, po pierwsze, przyjeta przez Izbe Odwolawcza definicje
whasciwego kregu odbiorcéw, w myél ktérej przedmiotowe towary sa skierowane do
os6b zajmujacych sie muzyka zawodowo. Zdaniem skarzacego dany krag odbiorcéw
musi obejmowaé réwniez przecigtnych, dobrze poinformowanych konsumentéw.

W przedmiocie oznaczenia ROCKBASS strona skarzaca powoluje rozmaite
znaczenia jego elementéw skladowych. Ponadto skarzacy podnosi, ze w jezyku
angielskim grupa syntaktyczna ,rock bass” ma okreslone znaczenie mianowicie
»okon skalisty”, ktére w odniesieniu do towaréw objetych zgloszeniem jest
szczegblnie niezwykle. Zdaniem strony skarzacej przedmiotowe oznaczenie
wyrdzniajace sie niezwykla struktura gramatyczng i wieloznacznoécia jest postrze-
gane przez wiasciwy krag odbiorcéw jako stowo fantazyjne.

Poza tym strona skarzaca jest zdania, ze oznaczenie ROCKBASS, mimo iz wywoluje
ewentualnie konotacje¢ opisowsg, moze stanowi¢ jednoznaczne, jasne i wyraZne
wskazanie na odnosne towary. W szczegdlnosci, poniewaz gitara basowa nie posiada
dla muzyki rockowej zadnych cech szczegdlnych, nie jest naturalne rozumienie
pojecia ,rockbass” jako wskazania na szczegdlny rodzaj gitar basowych lub jako
okreélenia funkgji gitary basowej.

Nawet jezeliby przyjaé, ze pojecie ,rockbass” wskazuje na technike gry na gitarze
basowej, to w przekonaniu strony skarzacej owo znaczenie nie przedstawialoby
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okreélenia przeznaczenia towaréw, poniewaz na kazdym instrumencie muzycznym
mozna gra¢ praktycznie kazdy styl muzyki. Wobec tego brak jest bezposredniego
zwiazku pomiedzy oznaczeniem i gitarami basowymi zwlaszcza, ze oznaczenie to nie
dotyczy ich cech znamiennych.

W przedmiocie akcesoriéw gitarowych strona skarzaca wskazuje, powolujac si¢ na
wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM
(ELLOS), Rec. str. II-753, pkt 41, ze orzecznictwo sformutowalo wymég
przeprowadzenia samodzielnej oceny dla kazdego rodzaju towaru lub uslugi
objetego zgloszeniem. W niniejszym przypadku stowo ,rockbass” nie pozostaje ani
w wyraznym zwigzku z cechami znamiennymi akcesoriéw gitarowych z klasy 15, ani
z towarami wskazanymi w klasach 9 i 18.

OHIM odpowiada natomiast, ze znaczenie oznaczenia nalezy poddaé ocenie
w odniesieniu do kregu odbiorcéw bedacych adresatami towaréw i ustug objetych
zgloszeniem, przy czym nie jest istotne, czy ma to sens z technicznego punktu
widzenia. W niniejszym przypadku wlaéciwy krag odbiorcéw skiadat sie
z praktykujacych muzykéw hobbistéw oraz oséb zajmujacych sie muzyka
zawodowo, stanowigcych grupe konsumentéw, ktéra dysponowala szczegélna
wiedza lub mogta zasiegna¢ porady w sklepach specjalistycznych.

W przedmiocie elementéw skladowych przedmiotowego oznaczenia OHIM
wywodzi, ze stowo ,bass” oznacza zaréwno instrument muzyczny, jak i niskie tony
w utworze muzycznym. Stowo ,rock” odpowiada w tym kontekscie muzyce
rockowej. Okoliczno$éé¢, ze oznaczenie i jego elementy moga mieé w innym
kontekscie inne znaczenia, jest pozbawiona znaczenia. Zatem wspomniane
oznaczenie, powstale przez popularne syntaktycznie zestawienie obydwu pojeé,
okresla w jednoznacznej i gramatycznie poprawnej formie bas przeznaczony do gry
muzyki rockowej.

Whniosek ten wynika z analizy wielu stron internetowych, miedzy innymi
wskazanych przez skarzacego, na ktérych stowo ,rockbass” jest uzywane dla
[okre$lenia] instrumentu muzycznego.
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OHIM podnosi, ze argument skarzacego, jakoby nie istniala gitara basowa
skonstruowana specjalnie do gry muzyki rockowej, nie ma u danego kregu
odbiorcéw znaczenia, poniewaz rozumieja oni stowo ,rockbass” bez dodatkowej
analizy mozliwosci technicznych. Dla stwierdzenia opisowego charakteru wspom-
nianego oznaczenia wystarcza, ze wskazuje on konsumentom, ze ta gitara moze
stuzy¢ réwniez do grania muzyki rockowej.

Zdaniem OHIM podstawa odmowy rejestracji dotyczy nie tylko grupy towaréw
nalezacych do klasy 15, ktérej opis zawiera gitare basows, ale réwniez wszystkich
towaréw objetych zgloszeniem. W szczegdlnodci akustyczne urzadzenia techniczne
wymienione w klasie 9 s3 niezbedne do grania muzyki rockowej na elektrycznej
gitarze basowej, ktéra bez uzycia wzmacniaczy i glosnikéw nie mogtaby wydaé
zadnych dzwigkéw. W odniesieniu do futeratéw, kufréw i toreb podréinych
wymienionych w klasie 18, oznaczenie ma charakter opisowy w zakresie, w jakim
towary te sa uzywane do transportu gitar i akustycznych urzadzen dzwigkowych,
poniewaz wspomniane oznaczenie jest rozumiane jako wskazanie zawartosci kufra,

W przedmiocie akcesoriéw, takich jak struny, progi, gryfy i pasy, OHIM uwaza, Ze na
potrzeby stosowania art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 nie istnieja akcesoria jako
takie, poniewaz zawsze naleza one do okreslonego towaru gtéwnego i dziela jego los.
Taki wniosek wynika w oczywisty sposéb z art. 12 lit. c) rozporzadzenia nr 40/94.
Mimo, iz OHIM ma $wiadomo$¢, ze w ww. wyroku w sprawie ELLOS (pkt 41) oraz
w wyroku z dnia 3 pazdziernika 2001 r. w sprawie T-140/00 Zapf Creation przeciwko
OHIM (New Born Baby), Rec. str. 11-2927, pkt 31 Sad zajat inne stanowisko, Urzad
jest zdania, ze poddanie kazdego towaru objetego zgloszeniem wymogowi
[przeprowadzenia] samodzielnej oceny bez uwzgledniania zwigzku z innymi
towarami jest niewlasciwe.

Ocena Sadu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 ,znaki towarowe, ktére skladaja
si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych sluzyé w obrocie do oznaczania
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rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub
czasu produkeji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci towardéw lub
uslug nie sg rejestrowane”.

Dyspozycja art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 sluzy realizacji celu lezacego
w ogélnym interesie, polegajacego na umozliwieniu wszystkim swobodnego
uzywania oznaczen lub wskazéwek, ktore okreélaja towary lub ustugi i ktére zostaly
objete zgloszeniem. Przepis ten nie zezwala zatem na zastrzezenie tego rodzaju
oznaczenia lub wskazéwki poprzez rejestracje jako znaku towarowego przez
pojedyncze przedsiebiorstwo (wyrok Trybunalu z dnia 23 pazdziernika 2003 r.
w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. I-12 447, pkt 31 oraz ww.
wyrok w sprawie ELLOS, pkt 27).

Z tej perspektywy do zakresu stosowania tego przepisu naleza te oznaczenia
i wskazéwki, ktére w normalnym uzyciu, z punktu widzenia docelowego kregu
odbiorcéw, moga stanowi¢ oznaczenie towaréw lub ustug objetych zgloszeniem
bezposrednio lub przez wskazanie na jedna z ich znamiennych cech (wyrok
Trybunalu z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble
przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, pkt 39). Ocena opisowego charakteru oznaczenia
moze zatem zosta¢ dokonana jedynie w odniesieniu do danych towaréw lub ustug
oraz z uwzglednieniem sposobu jego rozumienia przez wlasciwy krag odbiorcéw
[wyrok Sadu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-356/00 DaimlerChrysler
przeciwko OHIM (CARCARD), Rec. str. 11-1963, pkt 25].

W niniejszym przypadku w odniesieniu do wlasciwego kregu odbiorcéw Izba
Odwolawcza przedstawita w pkt 15 zaskarzonej decyzji, Ze wymienione towary byly
przeznaczone dla wyspecjalizowanego kregu odbiorcéw, skladajacego sig
z praktykujacych muzykéw hobbistéw oraz oséb zajmujacych sie muzyka
zawodowo. Jednakze, jak wyjasnial OHIM, prezentujac swoje argumenty, wskazani
konsumenci nie posiadali koniecznie szczegélnej wiedzy, ale mogli w kazdej chwili
zasiegna¢ porady w sklepie specjalistycznym.
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W zwigzku z tym nalezy wyjé¢ z zalozenia, ze whasciwy krag odbiorcéw skladat sie
z praktykujacych muzykéw hobbistéw oraz oséb zajmujacych si¢ muzyka
zawodowo, ktérzy niekoniecznie posiadali szczegélna wiedze techniczna.

Poniewaz oznaczenie ROCKBASS skfada si¢ z dwdch angielskich rzeczownikéw
»rock” i ,bass”, wlasciwy krag odbiorcéw w pierwszej kolejnosci stanowia osoby
wladajace jezykiem angielskim. Jednakze nalezy wskazaé, ze slowa tworzace to
oznaczenie wystepuja w innych jezykach w ewentualnie nieznacznie zmienionej
formie.

Jak stwierdzita Izba Odwolawcza, jednym ze znaczen stowa ,rock” jest styl
muzyczny, a sfowo ,bass” oznacza w szczegélnoéci niskie tony utworu muzycznego
lub instrumentu muzycznego, ktéry je wydaje, jak na przyklad gitara basowa.

Przeciwko argumentowi skarzacego opartemu na wskazaniu rozmaitych znaczeii
elementéw oznaczenia ROCKBASS, zgodnie z ktérym nie posiada ono zadnego
jednoznacznego i ustalonego znaczenia, nalezy podnieéé, ze opisowy charakter
oznaczenia podlega ocenie w odniesieniu do towardéw i uslug objetych zgloszeniem
(zob. podobnie ww. wyrok w sprawie ROBOTUNITS, pkt 41). Zatem w niniejszym
przypadku Izba Odwolawcza stusznie przywigzala wage do znaczeri zwigzanych
w szczegdlny sposéb z odnosnymi towarami.

W zwigzku z tym stowo ,rockbass” oznacza, tak jak stwierdzita Izba Odwolawcza,
gitare basowa przeznaczona do gry muzyki rockowej lub przeciwnie, styl muzyczny
grany na gitarze basowej.
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Ta ocena nie moze zostaé zakwestionowana przez okoliczno$é, ze odnoéne stowo nie
figuruje w stownikach jako takie.

Wobec tego nalezy przypomnieé, ze w my§l orzecznictwa Trybunalu znak towarowy
ma charakter opisowy, jezeli stanowi go neologizm jezykowy skladajacy si¢ z wielu
elementdw, z ktérych kazdy opisuje cechy towaru lub ustugi objetych zgloszeniem,
chyba ze istnieje wyrazna réznica pomiedzy neologizmem i prosta sumg jego
elementéw, co zaklada, aby z uwagi na niespotykany charakter kombinacji
[elementéw], neologizm wywolywal w odniesieniu do towaréw i uslug wrazenie,
ktére dostatecznie odbiega od tego, wywolywanego przez wskazania dokonane przez
zwykle zestawienie jego elementéw (zob. odno$nie dyrektywy 89/104 wyroki
Trybunalu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland,
Rec. str. 1-1619, pkt 100 oraz w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec.
str. I-1699, pkt 43).

W niniejszym przypadku oznaczenie ROCKBASS nie odbiega od regut leksykalnych
jezyka angielskiego, poniewaz odpowiada prawidlowemu zestawieniu syntaktycz-
nemu obydwu stéw, z ktdrych jest zlozony. W zwigzku z tym oznaczenie to nie ma
zadnej niezwyllej struktury (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie CARCARD, pkt 29
i ww. wyrok w sprawie ROBOTUNITS, pkt 39) i nie wywoluje zatem wrazenia, ktére
odbiegatoby od tego, wywolywanego przez wskazania dokonane przez zwykle
zestawienie jego elementéw.

W przedmiocie argumentu skarzacego, jakoby z technicznego punktu widzenia nie
istniala gitara basowa, ktéra jest szczegdlnie predestynowana do gry muzyki
rockowej, nalezy wskazaé, ze dla zastosowania art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94 wystarcza, ze oznaczenie uzna¢ mozna za majace charakter opisowy
w stosunku do jednego z mozliwych przeznaczen towaru, ktdre moze zostaé wziete
pod uwage przez wlasciwy krag odbiorcéw w ramach podejmowanych przez ten
krag odbiorcow decyzji i z tego powodu stanowi jego znamienna ceche [ww. wyrok
w sprawie ROBOTUNITS, pkt 44 oraz 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 41].
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Jest bezsporne, ze granie muzyki rockowej stanowi jedno z mozliwych przeznaczeri
odnognego towaru. Rock stanowi szeroko znany nowoczesny styl, z ktérym kojarzy
sie gitara elektryczna. W zwiazku z tym wskazanie na ten styl, polaczone
z odniesieniem do gitary basowej, moze zosta¢ uwzglednione przy wyborze gitary
szczegllnie wtedy, gdy konsument zamierza graé muzyke rockowa. Ponadto, jak
wykazata Izba Odwolawcza, odnoszac sie do rozmaitych stron internetowych,
oznaczenie skladajace sie ze stéw ,rock” i ,bass” moze byé uzywane w handlu do
oznaczenia elektrycznych gitar basowych przeznaczonych do gry muzyki rockowej.
Kwestia, czy tego rodzaju okreflenie jest catkowicie prawdziwe z technicznego
punktu widzenia nie ma znaczenia dla konsumenta, ktéry nie posiada szczegblnej
wiedzy techniczne;.

W konsekwencji Izba Odwotawcza stusznie przyjeta w odniesieniu do gitary
basowej, ze oznaczenie ROCKBASS wskazywalo bezposrednio na ten towar oraz
jego przeznaczenie, co moglo byé wzigte pod uwage w ramach podejmowania
decyzji przez wladciwy krag odbiorcéw i w zwigzku z tym mialo charakter opisowy.

W przedmiocie pozostalych instrumentéw muzycznych z klasy 15 objetych
zgloszeniem, nalezy wskazaé, ze skarigcy dokonal zgloszenia wspomnianego
oznaczenia dla tej kategorii towaréw w calosci, nie dokonujac rozréznienia. Wobec
tego nalezy potwierdzi¢ ocene dokonang przez Izbe Odwotawcza w zakresie, w jakim
dotyczy ona tej kategorii towaréw jako calosci [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia
7 czerwca 2001 r. w sprawie T-359/99 DKV przeciwko OHIM (EuroHealth), Rec.
str. 1I-1645, pkt 33; wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00
Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. 11-723, pkt 46; wyrok
Sadu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-355/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM
(TELE AID), Rec. str. I1-1939, pkt 34; ww. wyrok w sprawie CARCARD, pkt 33 i 36
oraz wyrok Sadu w sprawie T-358/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM
(TRUCKCARD), Rec. str, 11-1993, pkt 34 i 37].

W przedmiocie towaréw z klasy 15 okreslonych w zgloszeniu jako akcesoria
gitarowe, mianowicie: strun, progéw, gryféw i paséw oraz futeraléw, kufréw i torb
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4

przystosowanych dla gitar, nalezy wskazaé, ze okreélenie towaréw jako ,akcesoria’
ma jedynie charakter informacyjny (zob. ww. wyrok w sprawie New Born Baby,
pkt 31).

Ponadto opisowy charakter oznaczenia nalezy ocenia¢ indywidualnie w odniesieniu
do kazdej kategorii towaréw lub ustug objetych zgloszeniem. Dla oceny charakteru
opisowego oznaczenia slownego w odniesieniu do okre$lonych towaréw lub ustug
nie jest istotne w szczegélnosci, czy zglaszajacy dany znak towarowy przewiduje lub
realizuje okreslona koncepcje sprzedazy, ktéra oprécz towaréw lub ustug nalezagcych
do tej kategorii obejmuje réwniez towary lub uslugi nalezace do innych kategorii
(ww. wyrok w sprawie TELE AID, pkt 42; ww. wyrok w sprawie CARCARD, pkt 46
oraz ww. wyrok w sprawie TRUCKCARD, pkt 47).

Mimo to jest mozliwe, ze wskazane w zgloszeniu znaku towarowego towary i ustugi
sa ze soba nierozerwalnie zwiazane, poniewaz cel uslugi polega wylacznie na
transporcie towaréw i ze w zwigzku z tym rozwigzanie dla tych towardéw i ustug musi
by¢ wspélne [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie T-216/02
Fieldturf przeciwko OHIM (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS
LIKE GRASS), Rec. str. 11-1023, pkt 33].

W niniejszym przypadku towary wskazane w zgloszeniu, okreslone jako akcesoria
gitarowe oraz przystosowane dla gitar futeraly, kufry i torby sa przeznaczone
wylacznie do uzytku razem z gitarami. W stosunku do tych towaréw nalezacych do
klasy 15 nalezy zatem przyja¢ ten sam punkt widzenia, ktéry przyjeto powyzej dla
gitar basowych.
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Ponadto stwierdzenie to nie moze zosta¢ zakwestionowane réwniez przez
okoliczno$é, ze wskazane towary, ktére nie maja innego przeznaczenia niz zwigzane
z uzywaniem gitary, poddane sa samodzielnej ocenie. Jezeli zgloszenie oznaczenia
ROCKBASS obejmowaloby jedynie przystosowane dla gitar futeraly, kufry i torby,
nie natomiast gitary jako takie, nalezaloby przyja¢, ze oznaczenie to wskazuje na
jedyne przeznaczenie tych towaréw.

Poza tym, w odniesieniu do futeraléw, kufréw i toreb z klasy 18, poniewaz skarzgcy
nie dokonal zadnego rozréznienia w ramach tego pojecia gatunkowego, nalezy
potwierdzi¢ oceng dokonang przez Izbe Odwolawcza w zakresie, w jakim dotyczy
ona tej kategorii jako calosci.

W przedmiocie wrzadzenn z klasy 9, z argumentéw stron wynika, Zze te same
urzadzenia moga by¢ uzywane dla réznych instrumentéw. Zatem uzywanie ich
w polgczeniu z gitara basowa stanowi jedynie jedno z ich mozliwych zastosowari.

W zwigzku z tym nalezy wskazaé, ze w my$l orzecznictwa dostatecznie bezpo$redni
i konkretny zwigzek pomiedzy oznaczeniem i wskazanymi towarami zachodzi, gdy
technika sugerowana przez oznaczenie zaklada uzycie tych towaréw lub gdy wymaga
ich uzycia. W niniejszym przypadku technika ta nie przedstawia wylacznie sposobu
zastosowania tych towaréw lub uslug, ale réwniez typowa dla nich funkcje (zob.
podobnie ww. wyrok w sprawie STREAMSERVE, pkt 44). W takich okoliczno$ciach
fakt, ze przywolane towary, réwniez w innym kontekécie, nie wskazuja na wskazane
oznaczenie nie podwaza tego stwierdzenia (zob. ww. wyrok w sprawie ROBOTU-
NITS, pkt 47).

Nawet jesli w niniejszym przypadku wspomniane urzgdzenia nie sa przeznaczone
wylacznie do uzywania w polaczeniu z gitarami basowymi, nie znajduja one jednak
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zastosowania samodzielnego, niezaleznego od uzycia instrumentéw elektrycznych.
Ponadto uzycie tych urzadzen jest niezbedne dla gry na gitarach elektrycznych, ktére
nie wydajg same z siebie dZwigkéw muzycznych. W zwigzku z tym mozliwo$é grania
na elektrycznej gitarze basowej stanowi funkcje wskazanych w zgloszeniu urzadzen,
a nie tylko jeden z ich licznych sposéb zastosowania. W szczegélnosci taczne
uzywanie towaréw nalezacych do tych dwéch kategorii jest konieczne lub
przynajmniej wynika z ich wladciwosci.

W odniesieniu do futeraléw, kufréw i toreb przystosowanych dla tych urzadzeri ze
wzgledéw wskazanych w pkt 69 i 70, nalezy zastosowaé rozwigzanie, ktére zostalo
wybrane dla tych urzadzen.

Z. tych rozwazan wynika, ze zwigzek pomiedzy oznaczeniem ROCKBASS i cechami
wszystkich towaréw wskazanych w zgloszeniu jest dostatecznie silny, aby zostal on
objety zakazem okre$§lonym w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Trzeci zarzut nalezy zatem odrzucié.

W tych okolicznosdciach czwarty zarzut oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 nie wymaga analizy. Na podstawie art. 7 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94 dla odmowy rejestracji oznaczenia jako wspdlnotowego
znaku towarowego wystarczy mianowicie, aby stwierdzona zostala jedna z podstaw
odmowy (wyrok Trybunatu z dnia 19 wrzesnia 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV
przeciwko OHIM, Rec. str. 1-7561, pkt 29).

I - 2006



78

79

80

WILEER PRZECIWKO OHIM (ROCKBASS)

Uwzgledniajac powyzsze skarge, nalezy oddali¢ w calosci.

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Jednakze zgodnie z art. 87 § 3 akapit
pierwszy regulaminu w wypadkach szczegdlnych, Sad moze postanowié, ze koszty
zostang podzielone.

Strona skarzaca przegrala co prawda sprawe, jednoczeénie jednak Izba Odwolawcza
nie dokonala oceny pisma uzupelniajacego strony skarzacej z dnia 2 lipca 2003 r.
i dopuscila sie w zwigzku z tym uchybienia proceduralnego. Zatem strona skarzaca
zostaje obcigzona trzema czwartymi kosztéw wlasnych oraz trzema czwartymi
kosztéw OHIM, natomiast OHIM jedna czwarta kosztéw wlasnych oraz jedna
czwartg kosztow strony skarzacej.

Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZE] INSTANC]I (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona,
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2) Strona skarzaca ponosi trzy czwarte kosztéw wlasnych i trzy czwarte
kosztéw OHIM.

3) OHIM ponosi jedna czwarty kosztéw wlasnych i jedna czwarta kosztéw
strony skarzacej,

Legal Lindh Vadapalas

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 czerwca 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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