TELEFON & BUCH PRZECIWKO OHIM — HEROLD BUSINESS DATA (WEISSE SEITEN)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (trzecia izba)
z dnia 16 marca 2006 r.”

W sprawie T-322/03

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH, z siedziba w Salzburgu (Austria),
reprezentowana przez adwokatéw H. Zeinera i M. Baldares del Barco,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strong w postepowaniu przed Izbg Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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Herold Business Data GmbH & Co. KG, dawniej Herold Business Data AG,
z siedzibg w Modlingu (Austria), reprezentowana przez adwokatéw A. Lensing-
Kramer, C. von Nussbaum i U. Reesego,

majgcej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
19 czerwca 2003 r. (sprawy polaczone R 580/2001-1 i R 592/2001-1), wydang
w postepowaniu o uniewaznienie znaku miedzy Herold Business Data AG a Telefon
& Buch Verlagsgesellschaft mbH,

i SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w skladzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czlcz, sedziowie,
sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 19 wrzeénia
2003 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu
15 wrzeénia 2004 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozong przez interwenienta
w sekretariacie Sadu w dniu 15 wrze$nia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 wrze$nia 2005 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 2 pazdziernika 1996 r. skarzaca ztozyta w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie wspdlnotowego
stownego znaku towarowego 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.

Znakiem towarowym, o ktdrego rejestracje wniesiono, jest stowne oznaczenie
WEISSE SEITEN. Towary i uslugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do
klas 9, 16, 41 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego
miedzynarodowej klasyfikacji towardéw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia
15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacemu
opisowi:

— Kklasa 9: ,aparaty i urzadzenia do celéw naukowych, do nurkowania, do
wykonywania prac geodezyjnych, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, do wazenia, mierzenia, sygnalizacji, kontroli (nadzoru), wyposazenie
dla ratownictwa, urzadzenia dydaktyczne; aparaty do rejestracji, nadawania,
odtwarzania dzwieku i obrazu; magnetyczne nosniki danych i zapisane bazy
danych do systemdéw i urzadzen elektronicznego przetwarzania danych,
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w szczegblnoéci taémy magnetyczne, dyski i CD-ROM; plyty akustyczne;
automaty biletowe oraz mechanizmy do aparatéw uruchamianych na monety,
kasy rejestrujace, maszyny liczace, sprzet do przetwarzania informacji oraz
komputery; urzadzenia do gaszenia ognia”,

— klasa 16: ,papier, tektura i wyroby z tych materialéw nieujete w innych klasach;
druki, informatory, zbiory Zrédlowe; materialy introligatorskie; materialy
fotograficzne; materialy piémienne; kleje do materialéw pismiennych lub do
celéw domowych; materialy przeznaczone dla artystéw; pedzle malarskie;
maszyny do pisania i artykuly biurowe (z wylaczeniem mebli); materialy
szkoleniowe i instruktazowe (z wylaczeniem aparatéw); materialy z tworzyw
sztucznych do pakowania (nieujete w innych klasach); karty do gry; czcionki
drukarskie; klisze”,

— klasa 41: ,uslugi wydawnicze, w szczegdélnoéci publikowanie tekstéw, ksiazek,
czasopism i gazet”,

— klasa 42: ,uslugi redakcyjne”.

Zgloszony znak towarowy zostal zarejestrowany w dniu 28 wrze$nia 1999 r.

W dniu 14 lutego 2000 r. Herold Business Data GmbH & Co. KG (dawniej Herold
Business Data AG) wniosla o stwierdzenie niewaznosci tej rejestracji na podstawie
art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94, twierdzac, ze zachodza bezwzgledne
podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 7 ust. 1 lit. b)-d) i g) tego
rozporzadzenia. Interwenient powolal sie¢ na decyzje wydzialu uniewaznien
Patentamt (austriacki urzad patentowy) z dnia 6 listopada 1998 r., uniewazniajaca
austriacki znak towarowy WEISSE SEITEN, oraz na decyzje Oberste Patent- und
Markensenat (najwyzsza instancja austriacka w zakresie patentéw i znakéw
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towarowych) z dnia 22 wrzesnia 1999 r., utrzymujaca w mocy decyzje Patentamt
w odniesieniu do nastepujacych towaréw: ,papier i druki”. Ponadto na poparcie
swojego wniosku o uniewaznienie znaku interwenient przedstawil Wydzialowi
Uniewaznient miedzy innymi nastepujace dokumenty:

— ,komunikat przedstawiony przez Komisje Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie w sprawie przyszlego rozwoju rynku ksigzek telefonicznych i innych
uslug informacyjnych z zakresu telekomunikacji w $rodowisku konkurencyj-
nym” z dnia 22 wrzeénia 1995 r. (zwany dalej ,komunikatem Komisji”),

— rbzne informacje pochodzace od poczty austriackiej, dotyczgce ksiazek
telefonicznych,

— kopie dowod6éw zaméwien austriackich ksigzek telefonicznych na lata
1993/1994 i 1994/1995,

— wytyczne dotyczace wydawania oficjalnych ksigzek telefonicznych, bedacego
przedmiotem umowy zawartej w 1992 r. miedzy zarzadem austriackiej poczty
i telegrafu a interwenientem,

— kopie korespondencji miedzy interwenientem a réznymi dyrekcjami admini-
stracji austriackiej poczty i telegrafu dotyczacej wydania ,Weifle Seiten” (biale
strony),

— wyniki wyszukiwania w Internecie.
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W dniu 5 kwietnia 2001 r. Wydzial Uniewaznienn dokonal cze$ciowego uniewaz-
nienia znaku towarowego WEISSE SEITEN na podstawie art. 7 ust. 1 lit. d) oraz
art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim obejmowal on ksigzki
telefoniczne zawierajace nazwiska abonentéw w formie drukowanej lub w postaci
elektronicznych nosénikéw danych (klasy 9 i 16) oraz publikowanie przez dom
wydawniczy takich ksiazek telefonicznych zawierajacych nazwiska abonentéw (klasa
41). Wydzial Uniewaznienn ograniczyl wykaz towaréw i ustug, dodajac do opisu
towaréw zaliczanych do klasy 9 wzmianke ,z towaréw tych wylacza sie towary
zwigzane z ksigzkami telefonicznymi zawierajacymi nazwiska abonentéw lub towary
zawierajace takie ksigzki”, do opisu towaréw zaliczanych do klasy 16 wzmianke
»Z towaréw tych wylgcza sie ksigzki telefoniczne zawierajace nazwiska abonentéw”
i do opisu towaréw zaliczanych do klasy 41 wzmianke ,z ustug tych wylacza sie
publikowanie ksigzek telefonicznych zawierajacych nazwiska abonentéw”.
W pozostalym zakresie wniosek o stwierdzenie niewaznosci znaku zostal odrzucony.

Zaréwno interwenient — je$li chodzi o cze§ciowe odrzucenie wniosku
o stwierdzenie niewazno$ci — jak i skarzaca — jeéli chodzi o czesciowe
uniewaznienie jej znaku towarowego — odwolali sie od decyzji Wydzialu
Uniewaznieri do OHIM na podstawie art. 57—-62 rozporzadzenia nr 40/94.

Orzekajac w przedmiocie tych dwdch odwotan, ktére na podstawie art. 7 ust. 1
rozporzadzenia Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiajacego
regulamin wewnetrzny izb odwotawczych OHIM (DzU. L 28, str. 11) rozpoznane
zostaly w jednym postepowaniu, decyzja z dnia 19 czerwca 2003 r. (w sprawach
polaczonych R 580/2001-1 i R 592/2001-1, zwana dalej ,zaskarzona decyzjg”)
Pierwsza Izba Odwotawcza uwzglednita w cze$ci odwolanie interwenienta i oddalita
odwolanie skarzacej. Uchylita ona decyzje Wydzialu Uniewaznien i uniewaznila znak
towarowy WEISSE SEITEN dla nastepujacych towaréw i uslug:

— klasa 9: ,magnetyczne nosniki danych i zapisane bazy danych do systeméw
i urzadzen elektronicznego przetwarzania danych, w szczegblnosci tasmy
magnetyczne, dyski i CD-ROM”,
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— klasa 16: ,,papier, tektura i wyroby z tych materialéw nieujete w innych klasach;
druki, informatory, zbiory Zrédlowe; materialy przeznaczone dla artystdw;
artykuly biurowe (z wylaczeniem mebli); materialy szkoleniowe i instruktazowe
(z wylaczeniem aparatéw)”,

— klasa 41: ,uslugi wydawnicze, w szczegélnoéci publikowanie tekstéw, ksiazek,
czasopism i gazet”,

— klasa 42: ,uslugi redakcyjne”.

Izba Odwolawcza uznala przede wszystkim, ze je$li chodzi o wymienione
w poprzednim punkcie towary nalezace do klasy 9 oraz druki, informatory
i zbiory Zrédlowe, zaliczane do klasy 16, znak towarowy WEISSE SEITEN
zarejestrowany zostal z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 40/94.
Ponadto stwierdzila, ze jesli chodzi o towary i uslugi wymienione w punkcie
poprzednim (zwane dalej ,omawianymi towarami i ustlugami”), zastosowanie
znajduje takze art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) tego rozporzadzenia.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— zmiane zaskarzonej decyzji w ten sposéb, aby wniosek o stwierdzenie
niewaznosci zostal odrzucony w calosci,
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— tytulem Zzadania ewentualnego, stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji
w zakresie, w jakim uwzgledniono wniosek o stwierdzenie niewaznosci oraz
nakazanie OHIM wydania nowej decyzji, w razie potrzeby po przeprowadzeniu
postepowania uzupelniajacego, oraz odrzucenie wniosku o stwierdzenie nie-
wazno$ci w calo$ci,

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

1 OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

1 Interwenient wnosi do Sadu o oddalenie skargi.

W przedmiocie dopuszczalnosci skargi

12 Zgodnie z art. 63 ust. 5 rozporzadzenia nr 40/94 skarga na decyzje izby odwolawczej
OHIM winna by¢ wniesiona w terminie dwdch miesiecy od doreczenia wspomnianej
decyzji. Zgodnie z art. 102 § 2 regulaminu Sadu terminy procesowe sa przedluzane
o dziesieciodniowy termin uwzgledniajacy odleglosé.
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W niniejszej sprawie zaskarzona decyzja zostala doreczona skarzacej w dniu 1 lipca
2003 r. Termin do wniesienia skargi uplynal zatem w dniu 11 wrzeénia 2003 r.,
wlaczajgc w to termin uwzgledniajacy odleglosc.

Skarga wplynela wprawdzie do sekretariatu Sadu za poérednictwem faksu w dniu
8 wrzesénia 2003 r., wiec przed wygasnieciem terminu do wniesienia skargi.

Jednakze zgodnie z art. 43 § 6 regulaminu data wplywu do sekretariatu za
posrednictwem faksu kopii podpisanego oryginalu pisma procesowego jest, dla
celéw zachowania terminéw procesowych, data wplywu, o ile podpisany oryginat
pisma procesowego zostanie zlozony w sekretariacie Sadu nie pézniej niz dziesie¢
dni po tej dacie.

W niniejszym przypadku oryginal skargi wplynal do sekretariatu Sadu w dniu
19 wrzeénia 2003 r., czyli po uplywie wyzej wskazanego terminu dziesieciu dni.
W konsekwencji zgodnie z art. 43 § 6 regulaminu, jedynie data zlozenia podpisanego
oryginalu, a mianowicie dzieni 19 wrzeénia 2003 r., winna by¢ brana pod uwage dla
celéw zachowania terminu do wniesienia skargi. Wobec tego nalezy stwierdzié, ze
skarga zostala zlozona po uplywie tego terminu.

Jednakze skarzaca podnosi, ze znajdowala sie w typowej sytuacji zaistnienia sily
wyzszej, a przynajmniej zdarzenia losowego.

Nalezy wskazaé, ze pojecia sily wyzszej i zdarzenia losowego obejmuja, poza
obiektywnym elementem dotyczacym nadzwyczajnych i lezacych poza sfera
zainteresowanego okolicznoéci, element subiektywny polegajacy na obowiazku
zainteresowanego zabezpieczenia sie przed skutkami nadzwyczajnych zdarzen przez
przedsiewziecie odpowiednich $rodkéw bez koniecznosci nadmiernych poswiecen.
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Zainteresowany powinien zwlaszcza nadzorowaé starannie przebieg postepowania,
a w szczegblnodci wykazaé sie starannosécig w celu dochowania przewidzianych
terminéw (wyrok Trybunatu z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie C-195/91 P Bayer
przeciwko Komisji, Rec. str. [-5619, pkt 32). Zatem pojecia sily wyzszej nie stosuje
sie do sytuacji, w ktérej staranna i przezorna osoba obiektywnie byla w stanie nie
dopusci¢ do uplywu terminu do zlozenia skargi (zob. podobnie wyrok Trybunalu
z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie 209/83 Valsabbia przeciwko Komisji, Rec. str. 3089,
pkt 22, oraz postanowienie Trybunalu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
C-325/03 P Zuazaga Meabe przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-403, pkt 25).

W niniejszej sprawie skarzaca powierzyta wyslanie oryginatu skargi bezposrednio
poczcie austriackiej w dniu 9 wrzes$nia 2003 r., czyli w przeddzien wyslania faksu.
Nastepnie poczta austriacka przekazala przesylke poczcie luksemburskiej w dniu
11 wrzeénia 2003 r., ktéra to powierzyla ja przedsiebiorstwu Michel Greco w dniu
12 wrze$nia 2003 r. Doreczenie przesylki do sekretariatu Sadu zajelo temu
przedsiebiorstwu siedem dni.

Tak wiec gléwng przyczyng, jesli nie jedyng, opdinienia jest okoliczno$é, ze skarga
zostala doreczona Sadowi dopiero po siedmiu dniach od przekazania jej do
Luksemburga (zob. podobnie wyrok Trybunaltu z dnia 2 marca 1967 r. w sprawach
polaczonych 25/65 i 26/65 Simet i Feram przeciwko Wysokiej Wladzy, Rec. str. 39).
Okoliczno$¢ te nalezy uzna¢ za zdarzenie losowe wzgledem skarzacej i nie mozna jej
zarzucaé przyczynienia sie do zaistnienia opdznienia ze wzgledu na wlasne
zachowanie, poniewaz wykazala sie ona starannoscig skarzacego dostatecznie
przezornego dla celéw zachowania terminéw.

W konsekwencji skarga jest dopuszczalna.
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W przedmiocie dopuszczalnosci drugiego zadania

W drugiej czesci drugiego zadania skarzaca wnosi zasadniczo do Sadu o nakazanie
OHIM wydania nowej decyzji i odrzucenia wniosku o stwierdzenie niewaznosci
w caloci.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia
nr 40/94 OHIM zobowiazany jest do podjecia niezbednych srodkéw w celu
zastosowania sie do orzeczenia sadu wspdlnotowego. Nie ma zatem potrzeby, aby
Sad kierowal nakaz do OHIM. OHIM jest bowiem zobowigzany do wyciagniecia
konsekwencji z sentencji i uzasadnienia wyrokéw sadu wspélnotowego [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. 1[-683, pkt 12, oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro
przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. [1-2251, pkt 22].

Druga cze$¢ drugiego zadania skarzacej jest zatem niedopuszczalna.

Co do istoty sprawy

Na poparcie skargi skarzaca podnosi zasadniczo cztery zarzuty. Pierwszy zarzut
oparty jest na braku zgodnosci miedzy zaskarzong decyzja a decyzja austriacks,
natomiast zarzuty drugi, trzeci i czwarty sq oparte odpowiednio na naruszeniu art. 7
ust. 1 lit. d), ¢) i b) rozporzadzenia nr 40/94.
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W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na braku zgodnosci miedzy zaskarzong
decyzjq a decyzjg austriackg

Argumenty stron

Skarzgca podnosi, ze zaskarzona decyzja jest niespéjna, poniewaz zostala oparta na
ocenie dotyczacej innych odbiorcéw austriackich niz odbiorcy, w odniesieniu do
ktérych sprawa byla rozpatrywana przez krajowe wladze austriackie w decyzji
Oberste Patent- und Markensenat z dnia 22 wrze$nia 1999 r.

OHIM przypomina, Ze nie jest prawnie zobowigzany do zachowania spéjnosci
miedzy swymi decyzjami a decyzjami krajowymi. Poza tym podlegajace rozpoznaniu
okolicznosci faktyczne nie byly jednakowe, poniewaz wladze krajowe oparly swa
decyzje na zwyczajach jezykowych w Austrii, podczas gdy OHIM byt zobowiazany
rozwazy¢ zwyczaje jezykowe na calym terytorium rynku wewnetrznego, a zatem
réwniez w Niemczech.

Ponadto OHIM podkresla, ze decyzja Oberste Patent- und Markensenat potwier-
dzila niewazno$¢ austriackiego znaku towarowego WEISSE SEITEN w odniesieniu
do ,papieru i drukéw” z uwagi na jego charakter opisowy (w znaczeniu ,strony
koloru bialego”) oraz ze w konsekwencji w tym zakresie zostala zachowana spéjnosé
miedzy tymi dwoma decyzjami.

Interwenient przypomina, ze OHIM nie jest zobowigzany do podzielania oceny
dokonanej przez organ krajowy, wobec czego decyzja z dnia 22 wrzesnia 1999 r.
pozostaje bez znaczenia dla okre$lenia sposobu postrzegania omawianego znaku
towarowego przez odbiorcéw austriackich.
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Ocena Sadu

Nalezy wskazaé, ze OHIM nie jest zobowigzany oprze¢ wlasnej oceny sposobu
postrzegania danego znaku towarowego przez wlasciwy krag odbiorcéw na ocenie
dokonanej w decyzji krajowej. Wspdlnotowy system znakéw towarowych jest
systemem autonomicznym, na ktéry sklada sie zbiér norm, zmierzajacym do
osiagniecia szczegdlnych dla niego celéw, a jego 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, [1-3829, pkt 47].
Dlatego zdolno$¢ oznaczenia do bycia zarejestrowanym jako wspdlnotowy znak
towarowy powinna by¢ oceniana wylacznie na podstawie wlasciwych przepiséw
prawa wspdlnotowego. OHIM i, w razie potrzeby, sad wspdlnotowy nie sq zwigzane
decyzja wydang w paristwie czlonkowskim lub w panstwie trzecim, potwierdzajaca
zdolno$¢ oznaczenia do bycia zarejestrowanym jako krajowy znak towarowy.
Dotyczy to réwniez przypadku, gdy taka decyzja zostala wydana na podstawie
ustawodawstwa krajowego zharmonizowanego na mocy pierwszej dyrektywy Rady
89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majgcej na celu zblizenie ustawodawstw
panistw czlonkowskich odnoszgcych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40,
str. 1) lub w panstwie nalezgcym do tego samego obszaru jezykowego, z ktérego
pochodzi dane oznaczenie slowne [wyroki Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie
T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. I1-723, pkt 47,
oraz z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-19/04 Metso Paper Automation
przeciwko OHIM (PAPERLAB), Zb.Orz. str. 11-2383, pkt 37].

Wobec tego ewentualny brak zgodno$ci miedzy zaskarzona decyzja a decyzja
austriacka nie moze stanowi¢ naruszenia wlasciwych przepiséw prawa wspélnoto-
wego. W ramach rozpatrywania kolejnych zarzutéw Sad dokona badania, czy OHIM
we wladciwy sposéb przeprowadzil analize sposobu postrzegania przez wlasciwy
w niniejszej sprawie krag odbiorcéw.

W konsekwencji zarzut pierwszy nalezy oddalié.
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W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. d)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca podwaza dokonana przez Izbe Odwolawcza ocene, zgodnie z ktéra grupa
skladniowa ,weifSe Seiten” weszla do uzytku w jezyku niemieckim jako synonim
»alphabetisches Teilnehmerverzeichnis” (alfabetycznego spisu abonentéw) najpé-
Zniej w momencie opublikowania komunikatu Komisji w 1995 r. i byla juz wcze$niej
uzywana w znaczeniu alfabetycznego spisu telefonicznego w Austrii. Utrzymuje ona,
ze bezwzgledng podstawe odmowy rejestracji przewidziang w art. 7 ust. 1 lit. d)
rozporzadzenia nr 40/94 moze stanowi¢ jedynie nazwa rzeczowa, zrozumiata dla
wiekszoéci zainteresowanych odbiorcéw i zwyczajowo przez nich uzywana.
Sporadyczne uzywanie przez zainteresowanych odbiorcéw oznaczenia jako nazwy
rodzajowej nie wystarcza dla uznania, ze mamy do czynienia z taka nazwa.

Zdaniem skarzacej mozliwe jest, ze w przypadku anglojezycznego obszaru
jezykowego pojecia ,Yellow Pages” (zélte strony) i ,White Pages” (biale strony) sa
uzywane w celu oznaczenia cze$ci branzowej i cze$ci administracyjnej ksigzki
telefonicznej lub informatora telefonicznego. W potocznym jezyku niemieckim,
z uwagi na czeste uzywanie okreélenia ,gelbe Seiten” (zélte strony), oznaczenie to
stalo sie zwyklym ogélnym okresleniem branzowej ksiazki telefonicznej. Jednakze
grupa skladniowa ,weifle Seiten” nigdy nie stala sie zwyczajowa w niemieckoje-
zycznym obszarze jezykowym dla okreslenia w sposéb rodzajowy administracyjnej
cze$ci ksiazki telefonicznej lub informatora telefonicznego. Ponadto komunikat
Komisji dotyczyl raczej tlumaczenia angielskiej nazwy ,White Pages”, niz
stworzenia nowej nazwy rzeczowej w jezyku niemieckim.

Skarzaca podnosi, ze fakt, iz inna osoba, ktéra nie zarejestrowala na swoja korzys¢
wylacznego prawa, uzyla wczeéniej raz lub uzywala sporadycznie takiego
oryginalnego wyrazenia, odnoszacego si¢ w sposéb posredni do towaréw, nie moze
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uzasadniaé przeszkéd w rejestracji nazwy rzeczowej, poniewaz w jej przekonaniu
brakuje tutaj elementu zwyczajowego uzywania przez odbiorcéw i wejscia do jezyka
potocznego. Prawdziwy zwyczaj i okoliczno$é, ze oznaczenie staloby sie czescig
jezyka potocznego, moglyby zaistnie¢ jedynie w przypadku, gdyby taka nazwa zostala
przejeta réwniez przez innych konkurentéw i byla powszechnie uzywana. Z akt
sprawy wynika jedynie, ze interwenient uzywal wczeéniej tej nazwy w pewnych
wyjatkowych sytuacjach, zawsze zalaczajac wlasciwe wyjasnienia, aby ulatwié jej
zrozumienie. Akta nie zawieraja jakiegokolwiek dowodu na to, Ze ta oryginalna
nazwa publikacji stala sie czescia niemieckiego jezyka potocznego. Taki rozwdj
oznaczenia nie moze zostal przyjety ani wywiedziony w sposob hipotetyczny, ale
musi zosta¢ dowiedziony. Sam OHIM, mimo zastrzezen ze strony eksperta, dopuscil
do rejestracji bez ograniczen znak towarowy WEISSE SEITEN, poniewaz uznal, ze
nazwa ta nie stala sie zwyczajowa dla odbiorcéw ani tez nie byla czescia ogdlnego
zasobu slownictwa w jezyku niemieckim. W tym przypadku to do wnoszacego
wniosek o stwierdzenie niewaznosci, czyli interwenienta, nalezy przedstawienie
dowodu na to, ze w toku procedury zgloszenia OHIM pomingl istotny aspekt
dotyczacy istnienia bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji.

Nawet jesli nalezaloby przyjaé, ze poprzez opublikowanie i sporadyczne uzywanie
grupy skladniowej ,weifle Seiten” z towarzyszacymi jej wyjasnieniami Komisja
i administracja austriackiej poczty i telegrafu stworzyly nazwe rzeczows, to Izba
Odwolawcza nie wskazata przyczyn, dla ktérych ta nazwa mialaby zastosowanie
réwniez do innych towaréw i ustug niz ksiazki telefoniczne w formie drukowane;.
Zaskarzona decyzja nie zawiera zadnego uzasadnienia wyjasniajacego, dlaczego
zbiér elektroniczny lub strona internetowa, ktére nazywaja sie ,, WEISSE SEITEN”,
i ani nie sa biale, ani nie sa stronami, nie moglyby nazywac¢ sie , WEISSE SEITEN”
i dlaczego mamy tutaj do czynienia z nazwa rzeczows.

OHIM podkres§la na wstepie, ze na zadnym etapie postepowania ani Izba
Odwolawcza, ani Wydzial Uniewaznieti nie stwierdzili, ze uzywanie grupy
skladniowej ,weilse Seiten” wylacznie przez Komisje jest wystarczajace do odmowy
rejestracji. Uzywanie to zostalo uznane za ukazujace moment, w ktérym w rozwoju
jezyka niemieckiego ta grupa sktadniowa stala sie nazwa rodzajowa na plaszczyznie
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europejskiej, przynajmniej w kregach specjalistycznych, jak to zostalo stwierdzone
w decyzji Wydzialu Uniewaznien, lub za odzwierciedlajace moment, w ktérym
najpdzniej weszla ona do jezyka niemieckiego jako synonim alfabetycznej ksigzki
telefonicznej, jak to zostalo stwierdzone w zaskarzonej decyzji.

Wysnuty przez Izbe Odwolawcza wniosek, zgodnie z ktérym omawiana grupa
sktadniowa stala sie¢ wyrazeniem rodzajowym przed data zlozenia wniosku
o rejestracje, stanowi wynik analizy licznych dokumentéw pochodzacych
z obszaréw jezykowych austriackiego i niemieckiego oraz komunikatu Komisji.
Ponadto komunikat Komisji opieral sie¢ na dokumentach i badaniach, w ktérych
uzywano juz grupy sktadniowej , weifSe Seiten” jako pojecia rodzajowego. W istocie
przypisy i wskazania Zrédel w tabelach odnosily sie¢ do badan przeprowadzonych
przez Coopers&Lybrand, Deloitte, w 1992 r., w ktérych uzywano juz tego pojecia.
W konsekwencji komunikat Komisji nie moze zosta¢ uznany za pojedyncze uzycie
tego wyrazenia, ale za dowdd pozwalajacy na ustalenie, ze ta grupa skladniowa stata
sie — przynajmniej w kregach specjalistycznych — wskazéwka rodzajowa dla
oznaczenia alfabetycznej ksiazki telefonicznej.

Ponadto uzywanie tego pojecia nie ogranicza sie wylacznie do Niemiec i Austrii,
poniewaz od dawna jest ono uzywane réwniez w Luksemburgu.

W konsekwencji zdaniem OHIM nie budzi watpliwoéci fakt, ze pojecie ,weilSe
Seiten” stanowilo w jezyku niemieckim pojecie rodzajowe juz w dacie zlozenia
wniosku o rejestracje. Przez ,uczciwe i utrwalone praktyki handlowe” nalezy
rozumieé uzywanie w obrocie tudziez zwyczaj handlowy. Wobec tego zwyczajowe
uzywanie przez kategorie oséb bardziej ograniczona niz odbiorcy ogdlnie wystarcza,
aby stanowi¢ podstawe odmowy rejestracji W kazdym razie omawiana grupa
skladniowa funkcjonowala w jezyku potocznym najpéiniej w dacie wydania
komunikatu Komisji, ktéry byl skierowany do szerokiego kregu odbiorcéw.
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OHIM zwraca uwage, ze jesli chodzi o elektroniczne bazy danych, skarzaca
w niewlasciwy sposéb rozumie pojecie ,,weifse Seiten”, utozsamiajyc je z ,weififarbige
Seiten” (stronami koloru bialego) i podkreslajgc fakt, ze elektroniczna baza danych
nie jest biala ani nie stanowi stron. Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita, ze skoro
ksiazki telefoniczne sa oferowane réwniez w formie elektronicznej, taki nosnik
danych moze zosta¢ réwniez okreslony z wieksza precyzja przy uzyciu pojecia
»weifle Seiten”.

Interwenient utrzymuje, ze Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, iz grupa
skladniowa ,weifle Seiten” stanowi wskazéwke, ktéra stata sie potoczna dla
okreélania spiséw numeréw abonentéw telefonicznych pogrupowanych w sposéb
alfabetyczny.

Dokumenty administracji austriackiej poczty i telegrafu ukazuja, ze ta grupa
skladniowa weszla do jezyka potocznego w Austrii w latach 1992/1993. Z uwagi na
to, ze samo pojecie ,weifle Seiten”, bez dodatkowych wyjasnier, bylo uzywane
w formularzach zamdwienia, interwenient doszed! do wniosku, ze austriacki klient
poczty moze uzyskaé ksiazke telefoniczna wylacznie, jesli zna znaczenie tego pojecia.
W konsekwencji wyjasniajaca wskazéwka ,zbiér abonentéw” nie byla konieczna dla
zrozumienia omawianego pojecia przez klienta poczty. Samo zalaczenie wzmianki
o rodzaju towaru (,zbiér abonentéw”) obok nazwy towaru (,weifle Seiten”),
podobnie jak jednoczesne uzycie pojeé¢ ,branzowa ksigzka telefoniczna” i ,gelbe
Seiten”, nie stoja na przeszkodzie, aby przyja¢ zalozenie, ze chodzi tutaj o nazwe,
ktéra stala sie potoczng dla danego towaru.

Zdaniem interwenienta takie uzycie nie bylo pojedyncze czy sporadyczne.
Decydujaca kwestia nie jest liczba przedstawionych dokumentéw, ale znaczenie
i tre$¢ tych dokumentéw. Wskazuje on, ze do wszystkich austriackich gospodarstw
domowych przestano karte informacyjng, z ktéra odbiorcy mogli sie zapoznal.
Ponadto uzywanie omawianej nazwy przez wszystkich konkurentéw lub ich znaczna
cze$¢ nie jest w zadnym stopniu konieczne, aby mozna bylo stwierdzi¢, ze nazwa
towaru stala sie nazwa potoczna. Istotne jest natomiast zagadnienie, czy nazwa ta
jest ogdlnie postrzegana przez odbiorcéw jako nazwa potoczna. Gléwna przyczyna
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rozwoju znaku towarowego pokrywajacego sie z nazwa rodzajows jest zwykle fakt,
ze w stosunkowo dlugim okresie czasu na rynku istnieje jeden tylko dostawca
szczegblnego towaru i w zwiazku z tym odbiorcy uzywaja znaku towarowego i nazwy
towaru jako synoniméw. Ze wzgledu na monopol paristwa w okresie od 1992 do
1993 r., obok austriackiej poczty nikt inny nie mégt oferowac oficjalnych ksigzek
telefonicznych w zakresie oficjalnych zbioréw telefonicznych.

Jedli chodzi o komunikat Komisji, to ukazuje on, ze omawiana grupa skladniowa byta
uzywana réwniez w innych panstwach jako potoczna nazwa zbioréw abonentéw.
W prezentacji sytuacji na rynku Komisja uzyta terminéw i nazw, ktére odnalazta
przy dokonywaniu wczeéniejszej analizy. Nazwa ,weifle Seiten” nie jest zatem
samowolnym wynalazkiem Komisji, ale nazwa, ktéra juz wczeéniej byta potocznie
uzywana na rynku do oznaczania spisu numerdéw telefonicznych.

W odniesieniu do poszukiwan przeprowadzonych w Internecie przy okazji
niniejszego postepowania interwenient stwierdza, ze pojecie ,weilSe Seiten” jest
uzywane miedzy innymi w Belgii (,pages blanches”), we Francji (,pages blanches”),
we Wloszech (,pagine bianche”), w Rumunii (,white pages”), w San Marino (,pagine
bianche”), w Szwajcarii (,pagine bianche”), w Maroku (,pages blanches”),
w Meksyku (,paginas blancas”), jak réwniez w Australii i Nowej Zelandii (,white
pages”). Interwenient podkresla, ze uzywanie tego pojecia w innych jezykach Unii
Europejskiej jest istotne, poniewaz mozna sobie wyobrazi¢ pozew oparty na istnieniu
znaku towarowego zarejestrowanego na niemieckojezycznym obszarze Unii Euro-
pejskiej przeciwko jednakowej nazwie uzywanej w innym jezyku.

Nastepnie interwenient twierdzi, ze z uwagi na to, iz bezwzgledna podstawa odmowy
rejestracji przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 40/94 istniala juz
w chwili zgloszenia znaku towarowego w 1996 r., jak réwniez w chwili dokonania
rejestracji w 1999 r., ewentualny odwrotny przebieg wydarzen nie wchodzi w gre.
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Wreszcie interwenient podnosi, ze nazwa ,weifle Seiten” stanowi ogélna nazwe spisu
abonentéw, tak wiec nie pokrywa sie jedynie z oznaczeniem spisu w formie
drukowanej, ale funkcjonuje dla wszystkich sposobéw przedstawienia spisu
abonentéw, niezaleznie od rodzaju no$nika.

Ocena Sadu

Nalezy przypomnie¢, iz art. 7 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy
interpretowac w ten sposéb, ze stoi on na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego
jedynie w takim przypadku, gdy oznaczenia lub wskazéwki, z ktérych znak ten
wylacznie sie sklada, weszly do jezyka potocznego lub sg zwyczajowo uzywane
w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych do oznaczania towaréw lub
ustug, dla ktérych wnosi sie o rejestracje tego znaku [zob. analogicznie wyrok
Trybunalu z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec.
str. 1-6959, pkt 31, oraz wyrok Sadu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01
Alcon przeciwko OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Rec. str. 11-411,
pkt 37]. Tak wiec nalezy wskazal, ze zwyczajowy charakter znaku towarowego
mozna ocenia¢ wylacznie, po pierwsze, w odniesieniu do towaréw lub uslug
oznaczonych znakiem towarowym — nawet jesli omawiany przepis nie odnosi sie do
nich wyraznie — i po drugie, w odniesieniu do sposobu postrzegania znaku przez
docelowy krag odbiorcéw (ww. wyrok w sprawie BSS, pkt 37).

W zakresie docelowego kregu odbiorcéw nalezy stwierdzié, ze zwyczajowy charakter
oznaczenia nalezy oceniaé przy uwzglednieniu przypuszczalnych oczekiwan
przecietnego konsumenta danego rodzaju towaréw, ktérego nalezy uwazaé za
wlasciwie poinformowanego i dostatecznie uwaznego i rozsadnego (ww. wyrok
w sprawie BSS, pkt 38).

Ponadto nawet jesli zakresy stosowania art. 7 ust. 1 lit. ¢) i art. 7 ust. 1 lit. d)
rozporzadzenia nr 40/94 ewidentnie si¢ na siebie nakladaja, to wykluczenie
rejestracji znakéw towarowych okre§lonych w tym ostatnim przepisie nie znajduje
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uzasadnienia w opisowym charakterze tych znakéw, ale wynika z obowiazujacego
uzywania ich w kregach, do ktérych nalezy obrét towarami lub ustugami, dla ktérych
wniesiono o rejestracje tych znakéw (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie
Merz & Krell, pkt 35, oraz ww. wyrok w sprawie BSS, pkt 39).

Wreszcie skladajace sie na znak towarowy oznaczenia lub wskazéwki, ktére weszly
do jezyka potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych lub utrwalonych
praktykach handlowych dla oznaczania towaréw lub uslug oznaczonych tym
znakiem, nie sg wlaéciwe dla odrézniania towaréw lub ustug danego przedsiebior-
stwa od towaréw lub uslug innych przedsiebiorstw, a tym samym nie spelniaja
podstawowej funkcji takiego znaku (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie
Merz & Krell, pkt 37, oraz ww. wyrok w sprawie BSS, pkt 40).

W niniejszym przypadku Izba Odwolawcza stwierdzila, ze rejestracja znaku
towarowego WEISSE SEITEN winna zostaé uniewazniona na podstawie art. 7
ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 40/94 w odniesieniu do ,magnetycznych nosnikéw
danych i zapisanych elektronicznych baz danych do systeméw i urzadzen
elektronicznego przetwarzania danych, w szczegblnoéci taém magnetycznych,
dyskéw i CD-ROM-6éw”, nalezacych do klasy 9, i ,,drukéw, informatoréw, zbioréw
zrédlowych”, nalezacych do klasy 16. W konsekwencji analize zwyczajowego
charakteru grupy skladniowej , weilSe Seiten” nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do
tych towaréw.

Z uwagi na to, ze towary te przeznaczone sg ogélnie dla konsumentéw, mamy tutaj
do czynienia z analiza sposobu postrzegania przez przecietnego konsumenta.
Ponadto ze wzgledu na to, ze omawiany znak towarowy sklada sie ze stéw w jezyku
niemieckim, ten przecietny konsument jest konsumentem niemieckojezycznym.

Nalezy wskazaé, ze przedstawione przez interwenienta w postepowaniu przed
OHIM, wymienione w pkt 4 powyzej, dowody dotyczace zwyczajowego charakteru
grupy skladniowej ,weifle Seiten” dla docelowego kregu odbiorcéw wykazuja, Ze ta
grupa skladniowa stala sie potoczna nazwa rodzajowa ksiazek telefonicznych
zawierajgcych numery abonentéw indywidualnych.
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Z komunikatu Komisji wynika, ze kilkakrotnie uzyla ona pojecia ,weifle Seiten”,
odnoszac sie do ,alphabetisches Teilnehmerverzeichnis”. Pojecie to bylo czasami
uzywane samo, a czasami z wykorzystaniem tego ostatniego opisu. Grupa
sktadniowa ,gelbe Seiten” jest réwniez uzywana w tym komunikacie w znaczeniu
branzowej ksiazki telefonicznej. Poniewaz komunikat ten jest datowany na wrzesien
1995 r., dowodzi on, Ze pojecie ,weifle Seiten” weszlo do jezyka niemieckiego
najpdzniej w tamtym okresie. Ponadto jak to stusznie stwierdzil OHIM, komunikat
ten powoluje si¢ na badania przeprowadzone w 1992 r. przez Coopers & Lybrand,
Deloitte, ktéra uzywala juz tego pojecia.

Argument skarzacej, zgodnie z ktérym chodzi tutaj raczej o tlumaczenie angielskiej
nazwy ,, White Pages” niz o stworzenie nowej nazwy rzeczowej w jezyku niemieckim,
nie moze zosta¢ uwzgledniony. W istocie ze wzgledu na to, ze dokumenty instytucji
sa tlumaczone przez tlumaczy na ich jezyk ojczysty, osoby te uzywaja pojeé
i wyrazen idiomatycznych lub zwyczajowo uzywanych w najwiekszym mozliwym
zakresie.

W kazdym razie rozmaite dokumenty informacyjne sporzadzone przez austriacka
poczte, dotyczace ksiazek telefonicznych, wykazuja, ze grupa skladniowa ,weifle
Seiten” byla juz wczesniej, najpdzniej od roku 1992, uzywana w Austrii w znaczeniu
ksiazek telefonicznych zawierajacych numery abonentéw indywidualnych, Doku-
menty te zostaly sporzadzone przez austriacka poczte i niektére z nich byly
skierowane do wszystkich abonentéw, podczas gdy inne byly przeznaczone dla
szerokiej publiczno$ci. Wszystkie te dokumenty odnosza sie do okresu przed dniem
zgloszenia znaku towarowego WEISSE SEITEN. Z dokumentéw tych wynika, ze
uzywanie grupy sktadniowej ,weifle Seiten” nie bylo sporadyczne, jak to podnosi
skarzgca, ale ze poczta austriacka uznala, iz szeroka publiczno$¢ zna jej znaczenie,
poniewaz w innym wypadku nie uzylaby tej grupy skladniowej w kartach
informacyjnych.

Jesli chodzi o formularze zamdéwienia austriackich ksiazek telefonicznych, nalezy
wskazal, ze zostaly one sporzadzone przez interwenienta. Dotycza one lat
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1993/1994 i 1994/1995 i zawieraja grupy skladniowe zaréwno ,weifle Seiten”, jak
i ,gelbe Seiten”, bez dodatkowych wyjasnien. W konsekwencji osoby, ktoére
otrzymaly te formularze powinny byly rozumie¢ znaczenie grupy skladniowej
»weifle Seiten”.

Z wytycznych dotyczacych wydawania oficjalnych ksigzek telefonicznych, bedacego
przedmiotem umowy zawartej w 1992 r. miedzy zarzadem austriackiej poczty
i telegrafu a interwenientem, i korespondencji miedzy interwenientem a réznymi
dyrekcjami administracji austriackiej poczty i telegrafu dotyczacej wydania ,Weife
Seiten” réwniez wynika, ze w korespondencji interwenient i zarzad poczty uzywali
od 1992 r. grupy sktadniowej ,weifle Seiten”, bez dodatkowych wyjasnien co do jej
znaczenia.

Ponadto z poszukiwan przeprowadzonych w Internecie w dniu 8 sierpnia 2000 r.
wynika, ze zaréwno slowa ,weifle Seiten”, jak i stowa ,weisse Seiten” odnosza sie do
ksigzek telefonicznych, w szczegdélnosci w postaci zapisu elektronicznego lub CD-
ROM-u.

Nawet jesli te ostatnie dokumenty zostaly sporzadzone po czterech latach od
zgloszenia znaku towarowego WEISSE SEITEN, potwierdzaja one zaistnialy
ewolucje jezykowa i wnioski wynikajace z dokumentéw dotyczacych okresu przed
tym zgloszeniem.

Ponadto z decyzji Oberste Patent- und Markensenat faktycznie wynika, ze zostata
stwierdzona niewazno$¢ austriackiego znaku towarowego WEISSE SEITEN
w odniesieniu do nastepujacych towaréw: ,papier i druki”.

Poza tym interwenient powolal sie na zalaczone do odpowiedzi na skarge
poszukiwania przeprowadzone w Internecie przy okazji niniejszego postepowania,
aby wykaza¢, ze pojecie ,weifSe Seiten” wystepuje w kilku krajach. Réwniez OHIM
powoluje sie na zalaczone do jego odpowiedzi na skarge poszukiwania przeprowa-
dzone w Internecie.
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Nalezy stwierdzi¢, ze dokumenty te, przedstawione po raz pierwszy w postepowaniu
przed Sadem, nie moga zosta¢ wziete pod uwage. Skarga do Sadu ma bowiem na
celu dokonanie kontroli zgodnosci z prawem decyzji izby odwolawczej OHIM
w rozumieniu art. 63 rozporzadzenia nr 40/94, a zatem zadaniem Sadu nie jest
ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w $wietle dokumentéw przedlozonych
przed nim po raz pierwszy. Nalezy wiec odrzuci¢ wskazane powyzej dokumenty, bez
potrzeby zbadania ich mocy dowodowej [wyroki Sadu z dnia 18 lutego 2004 r.
w sprawie T-10/03 Koubi przeciwko OHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Rec.
str, 11-719, pkt 52, z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T-399/02 Eurocermex
przeciwko OHIM (Ksztalt butelki piwa), Rec. str. II-1391, pkt 52, oraz z dnia
21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM — Johnson &
Johnson (monBeBé), Zb.Orz. str. 1I-1401, pkt 29].

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza slusznie uznala, iz dowody przed-
stawione przez interwenienta w postepowaniu przed OHIM byly wystarczajace, aby
wykazad, ze dla docelowego kregu odbiorcéw grupa skladniowa ,weifle Seiten” byta
w dniu zlozenia przez skarzaca wniosku o rejestracje znaku towarowego WEISSE
SEITEN potoczng nazwa rodzajowa ksiazek telefonicznych zawierajacych numery
abonentéw indywidualnych. Ponadto nalezy wskazaé, ze skarzaca nie przedstawila
w postepowaniu przed OHIM dowodéw mogacych wykazaé, ze znak towarowy
WEISSE SEITEN nie jest objety zakresem stosowania bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji okreslonej w art. 7 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 40/94.

Nalezy odrzuci¢ réwniez argument skarzacej, zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza
nie wskazala przyczyn, dla ktérych bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji
okres§lona w art. 7 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie
réwniez do towaréw i ustug innych niz ksiazki telefoniczne w formie drukowane;.
W istocie Izba Odwolawcza wyrazita sie w pkt 40 zaskarzonej decyzji w sposéb
nastepujacy: ,Ksiazki telefoniczne nie sa oferowane wylacznie w formie drukowanej,
ale réwniez w postaci elektronicznej. Wnoszaca o stwierdzenie niewazno$ci
sprzedaje od konca lat 80. rézne ksiazki telefoniczne w postaci elektronicznej.
Ponadto w obecnych czasach ksigzki telefoniczne sa nie tylko oferowane wylacznie
na CD-ROM-ie, tj. zapisanych elektronicznych bazach danych, ale sa takze
bezposrednio dostepne za posrednictwem Internetu”. W ramach rozpatrywania tej
bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji powtdrzyta ona w pkt 53 zaskarzonej
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decyzji, ze ,ksiazki telefoniczne [nie sg] oferowane wylacznie w formie drukowanej,
ale réwniez w postacie elektronicznej” oraz ze ,mozna z nich réwniez korzystaé
bezposrednio za po$rednictwem Internetu”.

Ponadto w pkt 41 zaskarzonej decyzji stwierdzila ona, ze ,nawet jesli dane slowo nie
[jest] zwykle uzywane do oznaczania w obrocie wszystkich towaréw objetych
wnioskiem o rejestracje, to w celu ustalenia zaistnienia bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji nalezy oprze¢ sie na wspomnianym pojeciu rodzajowym”. Izba
Odwolawcza uznala, ze nie moze ,dokona¢ rozréznienia pomiedzy poszczegdlnymi
towarami objetymi tym slowem, na przyklad miedzy powie$ciami (rozrywka)
a ksigzkami telefonicznymi” i jest zobowigzana ,dokona¢ oceny braku charakteru
odrézniajacego odniesieniu do ogélu towaréw zawartych w zalaczonym do wniosku
wykazie”.

Z tych fragmentéw zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba Odwolawcza wskazala
przyczyny, dla ktérych stwierdzila, iz ta podstawa odmowy rejestracji winna réwniez
znaleZ¢ zastosowanie do ,magnetycznych no$nikéw danych i zapisanych elektro-
nicznych baz danych do systemdéw i urzadzen elektronicznego przetwarzania
danych, w szczegblnosci tasm magnetycznych, dyskéw i CD-ROM-6w”, nalezacych
do klasy 9, oraz do ,drukéw, informatoréw, zbioréw Zrédtowych”, nalezacych do
klasy 16, i w ten sposéb wywiazala sie z obowiazku uzasadnienia, cigZzgcego na niej
na mocy art. 73 rozporzadzenia nr 40/94.

Nastepnie nalezy dokona¢ badania zasadno$ci tego uzasadnienia.

Bezsporne jest, ze ksigzki telefoniczne zawierajace numery abonentéw indywidual-
nych sa dostepne nie tylko w formie drukowanej, ale réwniez w postaci
elektronicznej w Internecie lub na CD-ROM-ie. W odniesieniu do ,elektronicznych
nosnikéw danych do systeméw i urzadzen elektronicznego przetwarzania danych,
w szczegdlnosci CD-ROM-6w” i ,,drukéw, informatoréw, zbioréw zrédtowych” Sad
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podkreslit juz w przeszlosci, ze towary te obejmujg rézne rodzaje towaréw mogacych
zawiera¢ — w postaci elektronicznej albo w formie drukowanej — ksigzki
telefoniczne lub ksigzki informacyjne [wyrok Sadu z dnia 14 czerwca 2001 r.
w sprawach polaczonych T-357/99 i T-358/99 Telefon & Buch przeciwko OHIM
(UNIVERSALTELEFONBUCH i UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICH-
NIS), Rec. str. I1-1705, pkt 26].

W konsekwencji grupe skladniowa ,weifle Seiten” nalezy uznaé réwniez za
zwyczajowa nazwe elektronicznych ksigzek telefonicznych, jak to wynika takze
z poszukiwan przeprowadzonych w Internecie przez interwenienta w toku
postepowania administracyjnego przed OHIM.

W odniesieniu do ,magnetycznych nosnikéw danych i zapisanych elektronicznych
baz danych do systeméw i urzadzen elektronicznego przetwarzania danych,
w szczegblnosci taém magnetycznych, dyskéw i CD-ROM-éw”, nalezacych do
klasy 9, nalezy wskazaé, ze skarzaca wniosla o rejestracje rozpatrywanego znaku
towarowego dla calej tej kategorii towaréw, bez dokonania rozréznienia.

W konsekwencji nalezy potwierdzi¢ dokonana przez Izbe Odwolawczg ocene
dotyczaca tej calej kategorii towaréw [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 7 czerwca
2001 r. w sprawie T-359/99 DKV przeciwko OHIM (EuroHealth), Rec. str. [I-1645,
pkt 33, ww. wyrok w sprawie STREAMSERVE, pkt 46, wyroki Sadu z dnia 20 marca
2002 r. w sprawie T-355/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (TELE AID), Rec.
str. 11-1939, pkt 34, w sprawie T-356/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM
(CARCARD), Rec. str. 11-1963, pkt 33 i 36, oraz w sprawie T-358/00 Daimler-
Chrysler przeciwko OHIM (TRUCKCARD), Rec. str. [1-1993, pkt 34 i 37].

Poniewaz skarzgca nie dokonala rozréznienia w ramach rodzajowej kategorii ,,druki,
informatory, zbiory zrédlowe”, nalezacej do klasy 16, do ktérej naleza ksigzki
telefoniczne w formie drukowanej, nalezy potwierdzi¢ dokonana przez Izbe
Odwolawczg ocene dotyczaca calej tej kategorii.
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W tych okoliczno$ciach nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza stusznie uniewaznita
rejestracje znaku towarowego WEISSE SEITEN na podstawie art. 7 ust. 1 lit. d)
rozporzadzenia nr 40/94 w odniesieniu do ,magnetycznych no$nikéw danych
i zapisanych elektronicznych baz danych do systeméw i urzadzen elektronicznego
przetwarzania danych, w szczegélnosci tasm magnetycznych, dyskéw i
CD-ROM-6w”, nalezgcych do klasy 9, i ,drukéw, informatoréw, zbioréw
zrédlowych”, nalezacych do klasy 16.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze drugi zarzut skarzacej podlega oddaleniu.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca stwierdza, ze oznaczenie WEISSE SEITEN zostalo sformulowane zgodnie
z zasadami gramatyki niemieckiej. Nikomu nie moze umknaé, ze znak towarowy
sktada sie z oznaczenia koloru ,weifs” (bialy) i slowa ,Seiten” (strony), ktéremu
mozna przypisa¢ wiecej znaczen. Jednakze bezwzgledna podstawa odmowy
rejestracji okreslona w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 moze ewentualnie
zaistnie¢ jedynie, w przypadku gdy oznaczenie pozwala na uzyskanie istotnej
informacji co do danych towaréw i uslug.

Skarzaca podkresla, ze publikacja nie zawiera bialych stron, poniewaz prawie
wszystkie publikacje zostaly wydrukowane czarnym atramentem na bialym papierze.
Stowo ,Seiten” nie moze okresla¢ ksigzki, poniewaz strony sa tylko jednym
z elementéw skladajacych sie na taka ksigzke, tak wiec wyraz ten nie wystarcza, aby
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wskaza¢ konsumentowi, ze jesli zaméwi on ,weifle Seiten”, to otrzyma ksiazke.
W odniesieniu do bialego papieru skarzaca podkresla, ze czysty papier nigdy nie jest
okreslany stfowem ,Seiten” (strony), poniewaz stanowig one tylko jeden z elementéw
danej publikagji.

Zdaniem skarzacej w przypadku zobaczenia oznaczenia WEISSE SEITEN, nikt nie
pomyéli o ustugach redakcyjnych, wydawniczych lub o publikacji. Stowo ,Seite”
(strona) nigdy nie moze oznacza¢ uslugi, a wskazanie koloru ,weif$” réwniez nie
moze sklania¢ do myélenia o ustugach.

Skarzaca wywodzi z tego, ze z uwagi na to, iz pojecie ,weille Seiten” nie moze
opisywa¢ w prawidlowy i tatwo zrozumialy sposéb podstawowej cechy kazdego
z omawianych towaréw i kazdej z omawianych ustug — z wyjatkiem papieru, dla
ktérego réwniez nie ma ono charakteru opisowego — znak towarowy WEISSE
SEITEN nie moze zosta¢ uznany za opisowy dla ktéregokolwiek z tych towaréw
i ktérejkolwiek z tych ustug.

OHIM zwraca uwage, ze skarzgca blednie zrozumiala zaskarzona decyzje.
Oznaczenie WESSIE SEITEN jest opisowe dla ,drukéw, informatoréw, zbioréw
zrédlowych” i ,magnetycznych no$nikéw danych i zapisanych elektronicznych baz
danych do systeméw i urzadzen elektronicznego przetwarzania danych,
w szczegdlnodci tasm magnetycznych, dyskéw i CD-ROM-6w” ze wzgledu na to,
ze stanowi ono synonim ksiazki telefonicznej zawierajacej numery abonentéw
indywidualnych, a nie z uwagi na bialy kolor stron ksigzki. Ponadto nazwa, ktéra
weszla do jezyka potocznego, ma z zasady réwniez charakter opisowy.

OHIM podkregla, ze nawet jesli oznaczenie jest opisowe jedynie dla czesci towaréw
ujetych w okreslonej kategorii, to nie moze ono zostal zarejestrowane dla tej
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kategorii. Poniewaz oznaczenie WEISSE SEITEN stanowi opis ksiazki telefonicznej
zawierajgcej numery abonentéw indywidualnych, nie moze ono zosta¢ zarejestro-
wane dla drukéw (wyrobéw drukowanych), chyba ze zgtaszajacy lub wlasciciel znaku
towarowego dokona wlasciwego ograniczenia wykazu towardéw i ustug tak, ze
wykluczy z nich informatory.

Jesli chodzi o przypisane przez Izbe Odwolawczg znaczenie ,weif3farbige Seiten”, to
ma ono zastosowanie wylacznie do nastepujacych towaréw: ,papier, tektura i wyroby
z tych materialéw nieujete w innych klasach; druki, informatory, zbiory Zrédlowe;
materialy przeznaczone dla artystéw; artykuly biurowe (z wylaczeniem mebli);
materialy szkoleniowe i instruktazowe (z wylaczeniem aparatéw)”. Zdaniem OHIM
pojecie ,weifle Seiten” moze by¢ uzywane jako synonim ,weifSfarbige Blitter” (kartki
koloru bialego). Wobec tego oznaczenie WEISSE SEITEN ma charakter opisowy dla
wszystkich tych towaréw. OHIM zauwaza jednak, ze kwestia tego, czy konsument
bedzie postrzegal to oznaczenie réwniez jako opisowy synonim ,materialéw
szkoleniowych i instruktazowych (z wylaczeniem aparatéw)”, pozostaje nierozwia-
zana, poniewaz skarzaca nie zakwestionowala wyraznie tej oceny w stosunku do tych
towaréw.

Interwenient podkreséla, ze oznaczenie WEISSE SEITEN stanowi bezposérednia
i konkretna wskazéwke odnoszgca sie do wlasciwosci i cechy lub przeznaczenia
omawianych towaréw i ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94.

Zdaniem interwenienta slowa ,Seite” i ,Blétter” sq uzywane jako synonimy, jak to
ukazuje artykul, ktéry ukazal sie w GEO, i inne dokumenty przedstawione przez
niego w toku postepowania przed OHIM.

Z uwagi na to, ze wskazéwka ,weifs” stuzy do okreslania stron i kartek, ktére nie
zostaly wydrukowane i sa sprzedawane w takiej postaci, opisuje ona ceche stron
dostepnych w obrocie w taki sposéb, ze pojecie ,weifle Seiten” sluzy oznaczeniu
rodzaju i cechy tego towaru.
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Ocena Sadu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane ,znaki
towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych stuzy¢
w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia uslugi,
lub innych wiasciwosci towaréw lub uslug”. Ponadto art. 7 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 przewiduje, ze ,[u]step 1 stosuje sie bez wzgledu na fakt, ze podstawy
odmowy rejestracji istnieja tylko w cze$ci Wspdlnoty”.

Dyspozycja art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 stuzy realizacji celu lezacego
w ogdélnym interesie, polegajacego na umozliwieniu wszystkim swobodnego
uzywania oznaczen lub wskazdwek, ktére okreslaja cechy zgloszonych towaréw
lub uslug. Przepis ten nie zezwala zatem na zastrzezenie przez pojedyncze
przedsiebiorstwo tego rodzaju oznaczenia lub wskazéwki poprzez rejestracje jako
znaku towarowego [wyrok Trybunalu z dnia 23 paZdziernika 2003 r. w sprawie
C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. [-12447, pkt 31, oraz wyrok Sadu
z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec.
str, I1-753, pkt 27].

Z tej perspektywy do zakresu stosowania tego przepisu nalezg te oznaczenia
i wskazéwki, ktére w normalnym — z punktu widzenia docelowego kregu
odbiorcéw — uzyciu moga stuzy¢é do oznaczania zgloszonych towaréw lub uslug
bezposrednio lub przez wskazanie na jedng z ich podstawowych cech (wyrok
Trybunalu z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble
przeciwko OHIM, Rec. str. [-6251, pkt 39). Ocena opisowego charakteru oznaczenia
moze zatem zosta¢ dokonana jedynie w odniesieniu do danych towaréw lub ustug
i z uwzglednieniem sposobu jego rozumienia przez wlasciwy krag odbiorcéw (ww.
wyrok w sprawie CARCARD, pkt 25).
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Dla celéw stosowania art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy dokona¢
badania, przy uwzglednieniu znaczenia przypisanego omawianemu slownemu
znakowi towarowemu, czy z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw istnieje
wystarczajaco bezposéredni i konkretny zwigzek miedzy tym znakiem a kategorig
towaréw i ustug, dla ktérych dokonano rejestracji (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie CARCARD, pkt 28).

Nalezy przypomnie¢ w tym zakresie, ze dla odmowy przez OHIM rejestracji znaku
na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie jest konieczne, by
oznaczenia lub wskazéwki, z ktérych sklada sie¢ znak towarowy i o ktérych mowa
w tym przepisie, byly w chwili zgloszenia rzeczywiécie uzywane dla celéw opisowych
w odniesieniu do towaréw lub uslug, takich jak te, dla ktérych zgloszono znak
towarowy, czy tez ich cech. Jak wskazuje sama tre§¢ tego przepisu, wystarczy, aby te
oznaczenia lub wskazéwki mogly zosta¢ uzyte w tym celu. Tak wiec na podstawie
tego przepisu nalezy odméwié rejestracji oznaczenia stownego, jezeli cho¢ w jednym
ze swych mozliwych znaczen oznacza ceche danych towaréw lub ustug (ww. wyrok
w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, pkt 32).

Izba Odwolawcza stwierdzita, ze w niniejszej sprawie bezwzgledna podstawa
odmowy rejestracji okreslona w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 znajduje
zastosowanie w odniesieniu do nastepujacych towaréw:

— Kklasa 9: ,magnetyczne noéniki danych i zapisane bazy danych do systeméw
i urzadzen elektronicznego przetwarzania danych, w szczegélnosci tasmy
magnetyczne, dyski i CD-ROM”,

— klasa 16: ,papier, tektura i wyroby z tych materialéw nieujete w innych klasach;
druki, informatory, zbiory Zrédlowe; materialy przeznaczone dla artystéw;
artykuly biurowe (z wylaczeniem mebli); materialy szkoleniowe lub instrukta-
zowe (z wylaczeniem aparatéw)”,
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— klasa 41: ,uslugi wydawnicze, w szczegélnoéci publikowanie tekstéw, ksiazek,
czasopism i gazet”,

— klasa 42: ,uslugi redakcyjne”.

Nawet jesli dla odmowy rejestracji wystarczy, by jedna z bezwzglednych podstaw
odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 znalazla
zastosowanie, to nalezy dokona¢ badania zasadnosci zastosowania bezwzglednej
podstawy odmowy rejestracji okre§lonej w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94
réwniez w odniesieniu do towaréw wymienionych w pkt 76 powyzej, dla ktérych
zostalo juz orzeczone, ze art. 7 ust. 1 lit. d) rozporzadzenia nr 40/94 zostal
zastosowany prawidtowo.

Grupa skladniowa ,weifle Seiten” zostala sformulowana prawidlowo, zgodnie
z zasadami gramatycznymi jezyka niemieckiego, jak to stwierdza ponadto skarzaca,
i sklada sie z potocznych stéw jezyka niemieckiego.

Jak to zostalo wskazane w ramach badania poprzedniego zarzutu, ta grupa
skladniowa stala sie w jezyku niemieckim synonimem ksiazki telefonicznej
zawierajacej numery abonentéw indywidualnych. W zwiazku z tym ta grupa
skladniowa moze zosta¢ réwniez uznana za opis towaréw, dla ktérych pokrywa sie
ona z ich zwyczajowa nazwy, tj. dla ,magnetycznych noénikéw danych i zapisanych
elektronicznych baz danych do systeméw i urzadzen elektronicznego przetwarzania
danych, w szczegdlnosci tasm magnetycznych, dyskéw i CD-ROM-6w” i , drukéw,
informatoréw, zbioréw zrédlowych”, gdyz oznacza ona rodzaj tych towaréw
(zob. podobnie ww. wyrok w sprawie UNIVERSALTELEFONBUCH i UNIVER-
SALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, pkt 28).
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Tak wiec argumenty skarzacej, zgodnie z ktérymi publikacja nie zawiera bialych
stron, poniewaz prawie wszystkie publikacje zostaly wydrukowane czarnym
atramentem na bialym papierze, a slowo ,Seiten” nie moze okresla¢ ksigzki,
poniewaz strony sa tylko jednym z elementéw skladajacych sie na taka ksiazke,
wobec czego wyraz ten nie wystarcza, aby wskaza¢ konsumentowi, ze jesli zaméwi
on ,weifle Seiten”, to otrzyma ksigzke, nie maja w niniejszym przypadku znaczenia,
poniewaz Izba Odwolawcza stwierdzila, ze znak towarowy WEISSE SEITEN opisuje
te towary ze wzgledu na to, ze stanowi on synonim ksigzki telefonicznej, a nie
z uwagi na bialy kolor stron takiej ksigzki.

Natomiast ,uslugi wydawnicze, w szczegélnoéci publikowanie tekstéw, ksiazek,
czasopism i gazet”, nalezace do klasy 41, i ,uslugi redakcyjne”, nalezgce do klasy 42,
dotyczg tworzenia i opracowywania towaréw okre§lonych w pkt 96 powyzej,
a w szczegblnosci towaréw nalezacych do klasy 16 w formie drukowanej.
W konsekwencji grupa skladniowa ,weifle Seiten” moze zosta¢ uznana réwniez za
opis tych ustug, poniewaz okreéla ona ich przeznaczenie (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie UNIVERSALTELEFONBUCH i UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVER-
ZEICHNIS, pkt 26 i 28).

W tych okolicznosciach nie mozna przyja¢ argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym
w przypadku zobaczenia oznaczenia WEISSE SEITEN, nikt nie pomysli o ustugach
redakcyjnych, wydawniczych lub o publikacji, poniewaz Izba Odwolawcza ustalita
istnienie wystarczajacego zwigzku miedzy tymi ustugami a towarami, dla ktérych
grupa skladniowa ,weifle Seiten” oznacza ,ksigzke telefoniczna zawierajaca numery
abonentéw indywidualnych”.

W konsekwencji Izba Odwolawcza nie popehita btedu w ocenie w odniesieniu do
wyzej wskazanych towaréw i uslug.
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Nalezy jeszcze przeanalizowaé¢ mozliwo$¢ posiadania przez znak towarowy WEISSE
SEITEN charakteru opisowego dla nastepujacych towaréw: ,papier, tektura i wyroby
z tych materialéw nieujete w innych klasach; druki, informatory, zbiory Zrédlowe;
materialy przeznaczone dla artystéw; artykuly biurowe (z wylaczeniem mebli);

materialy szkoleniowe i instruktazowe (z wylaczeniem aparatéw)”, nalezacych do
Klasy 16.

W tym zakresie w pkt 81 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza wypowiedziata sie
w sposéb nastepujacy:

»Papier« sklada sie z kartek. W przypadku gdy nie sa one rozdzielone, ale
powigzane, spiete lub polaczone w inny sposéb, niezaleznie od tego, czy sg one
zadrukowane, nazywa sie je »Seiten« [...] Nie jest réwniez wykluczone, ze stowo
»Seite« [...] moze sta¢ si¢ lub stalo sie synonimem slowa »Blatt« (kartka).
Doprecyzowanie, ze chodzi tutaj o biale strony stanowi konkretng i bezposrednia
wskazéwke jednej z wlasciwosci papieru, ktéra — wbrew opinii Wydzialu
Uniewaznien — konsumenci uwzglednig przy dokonywaniu zakupu. Je$li chodzi
o nazwe rodzajowa »artykuly biurowe, to obejmuje ona réwniez papier, tak wiec
grupa skladniowa »weifle Seiten« [...] jest wskazéwka opisowa réwniez
w odniesieniu do nich. Stwierdzenie to odnosi sie takze do »materialéw
szkoleniowych lub instruktazowych«, poniewaz materialy te sa w wiekszosci
przypadkow ksigzkami. W istocie doprecyzowanie, ze przedmiot nauczania zostal
wydrukowany na bialych stronach stanowi istotng wskazéwke cech towaru.
»Materialy dla artystéw« jest kolejnym pojeciem rodzejowym, ktére obejmuje
réwniez, jak to juz zostalo stwierdzone, papier rysunkowy i w konsekwencji pojecie
»weifle Seiten« takze dla nich posiada charakter opisowy”.

Nalezy wskazaé, ze dokonana przez Izbe Odwolawcza ocena jest prawidlowa.
W istocie omawiana grupa skladniowa moze z latwoscig zosta¢ zrozumiana jako
~weilsfarbige Seiten” i by¢ uzywana, jak to podnosza OHIM i interwenient, jako
synonim ,weifSfarbige Bldtter”. W konsekwencji mozna jg uznaé¢ za opisowa
przynajmniej dla papieru i w zwiazku z tym, ze skarzaca nie dokonala rozréznienia
w ramach kategorii rodzajowej ,papier, tektura i wyroby z tych materialéw nieujete
w innych klasach”, dla wszystkich tych towaréw.
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W zakresie ,materialéw dla artystéw” nalezy wskazaé, ze mogg one obejmowac
wszystkie materialy uzywane przez artystéw, a zatem réwniez papier. Z uwagi na to,
ze skarzaca nie dokonala ograniczenia w tej kategorii, poprzez wylaczenie z niej
papieru, grupa skladniowa ,weife Seiten” winna zosta¢ uznana za opisowa dla
kategorii ,materialy dla artystéw”.

Kategoria ,artykuly biurowe (z wylaczeniem mebli)” moze obejmowa¢ na przyktad
bloki papierowe i papier do drukarki, a zatem z uwagi na to, ze skarzgca nie
dokonala ograniczenia w ramach tej kategorii, omawiana grupa sktadniowa winna
zosta¢ uznana za opisowg dla tych towaréw.

Wreszcie ten sam sposéb rozumowania ma zastosowanie do ,materiatéw
szkoleniowych lub instruktazowych (z wylaczeniem aparatéw)”. Ze wzgledu na to,
ze skarzaca nie wykluczyla z tych materialéw bialych kartek lub stron, nalezy
wskazaé, ze znak towarowy mozna uzna¢ za opisowy dla tych towaréw.

W zwigzku z powyzszym, z uwagi na to, ze skarzaca nie dokonala ani rozréznienia,
ani ograniczenia w ramach tych kategorii rodzajowych, nalezy potwierdzi¢ dokonang
przez Izbe Odwolawcza ocene w odniesieniu do wszystkich towaréw wymienionych
w pkt 101 powyzej.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze zwigzek miedzy znakiem towarowym WEISSE
SEITEN a wlasciwosciami wszystkich omawianych towaréw i ustug jest wystar-
czajaco Scisly, aby zakaz, o ktérym mowa w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94 znalazl zastosowanie.

W konsekwencji trzeci zarzut skarzacej nalezy oddali¢.
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Jesli chodzi o zarzut czwarty, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, to nalezy przypomnie¢, jak to réwniez wynika z brzmienia art. 7 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94, ze dla odmowy rejestracji oznaczenia w charakterze
wspélnotowego znaku towarowego wystarczy, aby znalazla zastosowanie jedna
z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji (wyrok Trybunaltu z dnia 19 wrzeénia
2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str. [-7561, pkt 29).

Ponadto zgodnie z orzecznictwem slowny znak towarowy, ktéry stanowi opis
wlasciwoséci towaréw lub uslug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, jest tym samym bezwzglednie pozbawiony charakteru odrézniajacego
wzgledem tych towaréw lub uslug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 (zob. analogicznie wyroki Trybunalu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie
C-265/00 Campina Melkunie, Rec. str. 1-1699, pkt 19 i w sprawie C-363/99
Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. [-1619, pkt 86).

W tych okoliczno$ciach nie mozna uwzglednié¢ czwartego zarzutu skarzgcej.

W konsekwencji 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. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obcigzy¢ ja poniesionymi przez niego
kosztami. Poniewaz interwenient nie wnidst o obcigzenie skarzgcej kosztami
postepowania, ponosi on wlasne koszty.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzgca zostaje obcigazona kosztami postepowania, z wylaczeniem kosztow
poniesionych przez interwenienta.

3) Interwenient ponosi wlasne koszty.

Jaeger Tiili Czlcz

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 marca 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Jaeger
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