SUNRIDER PRZECIWKO OHIM (TOP)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]JI (czwarta izba)
z dnia 13 lipca 2005 r.”

W sprawie T-242/02

The Sunrider Corp., z siedzibg w Torrance, Kalifornia (Stany Zjednoczone),
poczatkowo reprezentowana przez adwokat M. Bre, a nastepnie przez adwokata
N. Dontasa, z adresem do doreczein w Luksemburgy,

strona skarzgca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez O. Waelbroecka i P. Geroukalosa,
dzialajacych w charakterze petnomocnikéw,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje¢ Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
30 maja 2002 r. (sprawa R 314/1999-1) wydana w sprawie rejestracji stownego znaku
towarowego TOP jako wspdlnotowego znaku towarowego,

* Jezyk postepowania: grecki.
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SAD PIERWSZE] INSTANC]I
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w skladzie: H. Legal, prezes, P. Mengozzi i 1. Wiszniewska-Bialecka, sedziowie,

sekretarz: H. Jung,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozong w sekretariacie Sagdu w dniu 14 sierpnia 2002 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
20 grudnia 2002 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 listopada 2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 21 sierpnia 1997 r. skarzgca, spétka prawa amerykanskiego, zlozyla
w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego.
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Znak, o ktérego rejestracj¢ wniesiono, to oznaczenie stfowne TOP. Towary objete
zgloszeniem naleza do klas 5 i 29 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego
dotyczacego migdzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji
znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadaja
nastepujacemu opisowi:

— klasa 5: ,$rodki spozywcze na bazie zi6l w formie kapsulki lub w proszku;
suplementy diety na bazie ziét”,

— Kklasa 29: ,suplementy diety na bazie zi6!”.

Zgloszenie zostato dokonane w jezyku greckim, natomiast jako drugi jezyk wskazano
angielski.

Pismem z dnia 19 marca 1998 r., sporzadzonym w jezyku angielskim, ekspert
poinformowat zglaszajacq, w zastosowaniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia Rady
(WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspélnotowego znaku
towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), ze zgloszony znak towarowy nie wydaje si¢
spelnia¢ wymogéw rejestracji w charakterze wsp6lnotowego znaku towarowego.

W dniu 19 maja 1998 r. skarzaca przedstawila uwagi. Zostaly one sporzadzone
w jezyku angielskim. Skarzaca wskazala w szczeg6lnosci, ze jej znak towarowy
uzyskal charakter odrézniajgcy w nastepstwie uzywania na skale $wiatowa i ze
w konsekwencji powinien on zosta¢ dopuszczony do rejestracji na podstawie art. 7
ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94. Podniosta ona réwniez, ze znak towarowy TOP
zostal juz wczeéniej zarejestrowany w Kanadzie, na Wegrzech, w Irlandii, w Korei,
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w Tajlandii, jak réwniez w Stanach Zjednoczonych, oraz ze wnioski o rejestracje
zostaly zlozone w Hong Kongu, w Indonezji, w Malezji i w Zjednoczonym
Krélestwie. Na poparcie swoich twierdzenn dotaczyla kopie kilku $wiadectw
rejestracji, jak réwniez inne dokumenty, ktére zostaly sporzadzone w jezyku
angielskim lub zostaly przediozone wraz z tlumaczeniem na ten jezyk.

Faksem z dnia 9 kwietnia 1999 r. ekspert powiadomit skarzaca o decyzji z tego
samego dnia w sprawie jej wniosku o rejestracj¢. Decyzja ta, sporzadzona w jezyku
angielskim, wskazywala, ze odméwiono rejestracji zgloszonego znaku towarowego,
gdyz jest on pozbawiony charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 i dla okredlonych towaréw ma on charakter opisowy
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) tego rozporzadzenia. Decyzja wskazywala réwniez,
ze $rodki dowodowe przedstawione przez skarzaca nie pozwalaly na ustalenie, ze
omawiany znak towarowy uzyskat charakter odrézniajacy na podstawie art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94.

W dniu 7 czerwca 1999 r. skarzaca wniosta odwolanie od decyzji z dnia 9 kwietnia
1999 r. Odwolanie to zostalo sporzadzone w jezyku angielskim.

W dniu 9 sierpnia 1999 r. skarzaca zlozyla, w jezyku greckim, pisemne stanowisko
przedstawiajace podstawy odwotania, do ktérego zataczyla jego tlumaczenie na jezyk
angielski, uscislajac w pi$mie przewodnim, ze jezykiem postepowania rejestracyjnego
jest jezyk grecki, a tlumaczenie wspomnianego pisma na jezyk angielski zostato
przedlozone jedynie dla ulatwienia jego lektury.

Pismem z dnia 3 kwietnia 2000 r. sprawozdawca w tej sprawie przed Izbg
Odwotawczg, K., wezwat skarzaca, po pierwsze, do przedstawienia jej interpretacji
pojecia ,informacje pisemne”, okre$lonego w art. 115 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94,
i do uscislenia, czy uzywanie jezyka angielskiego w toku postepowania przed
ekspertem stwarzalo jej trudnosci, oraz po drugie, do przedstawienia uwag co do
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stosowania art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94. Skarzgca zostala réwniez
poinformowana o mozliwosci przedstawienia nowych $rodkéw dowodowych na
poparcie argumentu opartego na uzyskaniu przez oznaczenie charakteru odréznia-
jacego w nastepstwie uzywania na podstawie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

Faksem z dnia 1 czerwca 2000 r., sporzadzonym w jezyku angielskim, skarzaca
przedlozyla Izbie Odwotawczej nowe $rodki dowodowe na podstawie art. 7 ust. 1
lit. b) oraz art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 i przedstawila inne dokumenty,
wszystkie sporzadzone w jezyku angielskim.

Pismem z dnia 23 maja 2001 r., sporzadzonym w jezyku angielskim, M. powiadomita
skarzacg, ze z t3 chwila przejmuje ona sprawe jako sprawozdawca i ze w tym dniu, na
podstawie art. 11 rozporzadzenia Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r.
ustanawiajacego regulamin wewnetrzny izb odwoltawczych OHIM (Dz.U. L 28,
str. 11), wezwala prezesa OHIM do przedstawienia opinii odno$nie do interpretacji
wyrazenia ,informacje pisemne”, zawartego w art. 115 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94, oraz odnosnie do konsekwencji wiazacych sie dla OHIM z uznaniem
obowiazku powiadamiania o swoich decyzjach w postepowaniach ex parte w jezyku,
w ktérym dokonano zgloszenia znaku towarowego.

W dniu 14 lutego 2002 r. wiceprezes OHIM odpowiedzialny za kwestie prawne
przedstawil swoja opinig¢ na podstawie art. 11 rozporzadzenia nr 216/96. Opinia ta,
sporzadzona w jezyku angielskim, zostala przekazana skarzacej w dniu 15 lutego
2002 r. Skarzaca zostala wezwana do przedstawienia uwag do dnia 18 kwietnia
2002 r. Skarzaca nie zastosowala si¢ do tego wezwania.

Decyzja Pierwszej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 30 maja 2002 r., wydana
w sprawie R 314/1999-1 (zwang dalej ,zaskarzong decyzja”) odwotanie zostalo
odrzucone.
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W decyzji tej Izba Odwolawcza stwierdzila po pierwsze, odwolujac sie
w szczegblnosci do wyroku Sadu z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie T-120/99 Kik
przeciwko OHIM, Rec. str. 11-2235, pkt 61, ze uprawnienie nadane OHIM w art. 115
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, dotyczace mozliwo$ci wysylania informacji
pisemnych do zgltaszajacego wspéinotowy znak towarowy w drugim jezyku przez
niego wskazanym, nalezy interpretowaé¢ w sposéb zawezajacy i ze nie obejmuje ono
przyjetych w ramach procedury aktéw o charakterze decyzyjnym (pkt 20-22
zaskarzonej decyzji). W konsekwencji stwierdzila ona, ze w niniejszej sprawie,
poprzez powiadomienie skarzacej o decyzji konczacej postgpowanie w sprawie
rozpatrywania zgloszenia znaku towarowego w jezyku angielskim, mimo ze
dokonala ona zgloszenia w jezyku greckim, ekspert naruszyt art. 115 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94. Niemniej jednak Izba Odwotawcza stwierdzita, ze uzycie
jezyka angielskiego nie naruszalo prawa do obrony skarzacej, gdyz w korespondenc;ji
z ekspertem, a nastgpnie w odwotaniu, skarzaca sama uzywala tego jezyka.

Po drugie Izba Odwotawcza uchylita decyzje eksperta ze wzgledu na brak
uzasadnienia i naruszenie prawa do obrony przy stosowaniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 oraz zarzadzita na rzecz skarzacej zwrot oplaty za
whiesienie odwotania. Na podstawie art. 62 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 Izba
Odwotawcza rozpoznata wniosek skarzacej o rejestracje co do istoty i odrzucita go
ze wzgledu na charakter opisowy i brak charakteru odrézniajacego zgloszonego
znaku towarowego, a takie ze wzgledu na brak dowodéw pozwalajacych na
ustalenie, ze uzyskal on charakter odrézniajacy w nastepstwie uzywania.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji z wylaczeniem czesci, w ktérej
uwzgledniono jej zadanie uchylenia decyzji eksperta z dnia 9 kwietnia 1999 r.
oraz zarzadzono zwrot oplaty za wniesienie odwolania,
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— zobowigzanie OHIM do zwrotu kosztéw tlumaczenia poniesionych przez ma
w ramach postgpowania przed ekspertem i Izba Odwolawcza,

— pomocniczo, zobowigzanie OHIM do zaplaty odszkodowania za szkody
poniesione w nastepstwie przewleklo$ci postepowania przed Izba Odwotawcza,

— obciazenie OHIM, w kazdym przypadku, kosztami postgepowania, wraz
z kosztami poniesionymi w postepowaniu przed Izbag Odwotawcza.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzacej kosztami postgpowania.

W przedmiocie wniosku o zadanie stwierdzenia niewaznosci decyzji

Skarzaca podnosi na poparcie swego zadania stwierdzenia niewaznosci w istocie pie¢
gléwnych zarzutéw. Pierwszy zarzut oparty jest na naruszeniu art. 115 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94. W drugim zarzucie skarzaca podnosi przewleklosé
postepowania. Trzeci zarzut dotyczy naruszenia prawa do obrony. Czwarty zarzut

11 - 2803



19

20

21

WYROK Z DNIA 13.7.2005 r. — SPRAWA T-242/02

oparty jest na naruszeniu obowiazku uzasadnienia. Piaty zarzut opiera si¢ na
naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Pomocniczo skariaca podnosi szésty zarzut, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 115 ust. 4
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Zdaniem skarzgcej zaskarzona decyzja stanowi naruszenie prawa, poniewaz po
pierwsze Izba Odwotawcza blgdnie stwierdzita, ze decyzja eksperta nie podlegata
uchyleniu ze wzgledu na naruszenie art. 115 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94,
z uzasadnieniem, Ze uzywanie jezyka angielskiego w tej decyzji, jak réwniez w toku
postepowania przed ekspertem, nie naruszylo jej prawa do obrony. Podnosi ona, ze
uzywanie jezyka angielskiego zostalo jej narzucone przez OHIM, mimo ze jezykiem
postgpowania byl grecki. Skutkowalo to utrudnieniem skorzystania przez nia
z prawa do obrony i zmuszalo ja do zlecenia tlumaczenia wszystkich pism
procesowych, narazajac ja na dodatkowe koszty.

Po drugie zdaniem skarzacej zaskarzona decyzja narusza podstawowe wymogi
formalne, gdyz Izba Odwolawcza sama wcigz zwracala si¢ do niej w jezyku
angielskim. W szczegéinosci skarzgca podkreéla, ze pismo z dnia 3 kwietnia 2000 r.,
ktérym pierwszy sprawozdawca wezwal ja do zajecia stanowiska odnosnie do pewnej
liczby pytan dotyczacych znaczenia art. 115 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
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i zastosowania art. 7 ust. 1 lit. b) i c¢) oraz art. 7 ust. 3 tego rozporzgdzenia, zostalo
sporzadzone w jezyku angielskim. Jednocze$nie zauwaza ona, ze pismo z dnia
23 maja 2001 r., ktérym nowy sprawozdawca w sprawie poinformowal ja
o wezwaniu prezesa OHIM do przedstawienia opinii na podstawie art. 11
rozporzadzenia nr 216/96, jak réwniez pismo z dnia 14 lutego 2002 r., wystosowane
przez tego ostatniego w odpowiedzi na to wezwanie, takze zostaly sporzadzone
w jezyku angielskim.

Z uwagi na systematyczne uzywanie przez Izbe Odwolawcza w korespondencji ze
skarzaca jezyka angielskiego, uznala ona, ze jest zobowigzana do udzielania
odpowiedzi w tym jezyku.

Zatem postgpowanie bylo prowadzone w jezyku innym niz jezyk postgpowania,
z naruszeniem art. 115 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94. Przepis ten, przewidujacy, iz
OHIM moze wysyla¢ informacje pisemne do zglaszajacego w drugim jezyku przez
niego wskazanym, dotyczy bowiem jedynie pism towarzyszacych lub informacji,
ktére nie wywoluja skutkéw prawnych wzgledem zglaszajacego i nie naruszaja
w zaden sposéb jego prawa do obrony. To jednakze nie mialo miejsca w niniejszej
sprawie w przypadku pisma z dnia 3 kwietnia 2000 r. wzywajacego skarzaca do
przedstawienia uwag dotyczacych réznych aspektéw sprawy i przedlozenia nowych
dokumentéw oraz w przypadku pisma z dnia 14 lutego 2002 r., pochodzacego
z gabinetu prezesa OHIM.

OHIM zwraca w istocie uwage, ze postepowanie skarzacej, zaréwno na etapie
rozpatrywania jej wniosku o rejestracje, jak i w toku postgpowania przed Izba
Odwolawcza réwnalo sie z jej zgoda na uzywanie jezyka angielskiego.

Skarzgca nie tylko nigdy nie sprzeciwila si¢ bowiem temu, aby ekspert wymieniat
z nig korespondencje w jezyku angielskim, ale réwniez sama stale kierowata do
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eksperta pisma w tym jezyku. Jedynie w pi$émie z dnia 9 sierpnia 1999 r.,
przedstawiajac podstawy odwotania od decyzji eksperta, skarzaca po raz pierwszy
zakwestionowata uzywanie jezyka angielskiego w swojej korespondencji z OHIM
i zazgdata uzywania jezyka greckiego. Poza tym nawet po tej dacie skarzaca nadal
zwracala si¢ do Izby Odwotawczej w jezyku angielskim.

OHIM przypomina réwniez, ze w pkt 61 wyzej wymienionego wyroku w sprawie Kik
przeciwko OHIM Sad orzekl, iz art. 115 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 zapewnia
uzywanie jezyka, w ktérym zlozono zgloszenie, jako jezyka postepowania
i w konsekwencji jako jezyka, w ktérym nalezy sporzadzaé akty o charakterze
decyzyjnym wydawane w ramach postgpowania. Zdaniem OHIM w niniejszej
sprawie jedynym aktem o charakterze decyzyjnym, wydanym po tym, jak skarzaca
zazadala po raz pierwszy uzywania jezyka postgpowania, jest zaskarzona decyzja,
ktéra zostala sporzadzona w jezyku greckim.

OHIM kwestionuje wreszcie twierdzenie skarzacej, zgodnie z ktérym ze wzgledu na
uzywanie jezyka angielskiego korzystanie przez nig z prawa do obrony bylo
utrudnione. Po pierwsze bowiem z wymiany korespondencji pomigdzy instancjami
OHIM a skarzacg wynika, ze zaréwno skarzaca, ktora jest sp6tka amerykariska, jak
i jej pelnomocnicy rozumieja jezyk angielski. Po drugie z faktu, ze wszystkie uwagi
przedstawione przez skarzaca, jak réwniez wigkszo$¢ dokumentéw przedtozonych
przez nia OHIM zostaly sporzadzone w jezyku angielskim wynika, ze uzywanie tego
jezyka w rzeczywistosci stanowilo dla skarzacej najbardziej praktyczne rozwiazanie.

Ocena Sadu

Na wstepie nalezy wskaza¢, ze niniejszy zarzut skarzacej sktada sie zasadniczo
z dwéch odmiennych czesci. Z jednej strony, kwestionuje ona uzasadnienie
wskazane przez Izb¢ Odwolawcza dla stwierdzenia, ze biorac pod uwage
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okoliczno$ci niniejszej sprawy, naruszenie prawa, ktérego dopuscil si¢ ekspert
wydajgc decyzje w jezyku angielskim, nie prowadzi do jej uchylenia ze wzgledu na
naruszenie prawa do obrony. Z drugiej strony, zarzuca ona Izbie Odwolawczej, ze
przyjela zawezajacg wykladnie art. 115 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

W odniesieniu do pierwszej czesci zarzutu nalezy wskazaé, ze I1zba Odwotawcza
uchylila decyzje eksperta ze wzgledu na naruszenie rezimu jezykowego postgpowa-
nia i ze sama rozpoznata co do istoty zgloszenie wspélnotowego znaku towarowego
lezace u podstaw niniejszego sporu. W tych okoliczno$ciach, biorac pod uwage, ze
skarzgca nie podnosi, iz uchylenie decyzji oparte na stwierdzeniu naruszenia art. 115
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 powinno bylo prowadzi¢ do przekazania przez Izbe
Odwolawcza sprawy do ponownego rozpoznania przez eksperta, a nie do
rozpoznania przez niag sprawy co do istoty, nalezy stwierdzié, ze skarzaca nie
posiada zadnego interesu w tym, aby Sad dokonat oceny, czy Izba Odwolawcza nie
oparfa niestusznie uchylenia wspomnianej decyzji na wyzej okre§lonym stwierdze-
niu. Ta czgs$¢ zarzutu jest w konsekwencji niedopuszczalna.

Sad musi jednak zbadaé, czy okolicznoéé¢, ze decyzja eksperta zostala podana do
wiadomo$ci skarzacej w jezyku innym niz jezyk postepowania, mogla mie¢ wplyw na
korzystanie przez skarzagca z prawa odwotlania i prawa do obrony w toku
postgpowania przez Izba Odwolawcza oraz, w konsekwencji, na zgodno$¢
z prawem zaskarzonej decyzji.

W odniesieniu do drugiej czesci zarzutu nalezy przede wszystkim przypomnieé, ze
art. 115 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, dotyczacy ustalenia rezimu jezykowego
stosowanego w postepowaniach ex parte przed OHIM, wskazuje jako jezyk
postepowania jezyk, ktérego uzyto przy zgloszeniu wspdlnotowego znaku towaro-
wego. Ten sam przepis, w przypadku gdy zgloszenie wspdlnotowego znaku
towarowego zostalo sporzadzone w jezyku innym niz jezyki OHIM, nadaje OHIM
uprawnienie do wysylania informacji pisemnych do zglaszajacego w drugim jezyku
przez niego wskazanym.
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Nastepnie nalezy przypomnie¢, ze w wyroku z dnia 9 wrzeénia 2003 r. w sprawie
C-361/01 P, Rec. str. 1-8283, wydanym w przedmiocie odwolania w sprawie Kik
przeciwko OHIM, Trybunat stwierdzil, iz z art. 115 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94
wynika, ze mozliwo$¢ uzywania drugiego jezyka wskazanego we wniosku
o rejestracje celem kierowania do zglaszajacego informacji pisemnych stanowi
wyjatek od zasady uzywania jezyka postgpowania oraz ze pojecie informacji
pisemnych nalezy rozumie¢ w sposéb scisty (pkt 45 wyroku). Trybunat potwierdzit
nastepnie, ze z uwagi na to, ze postepowanie sklada si¢ z wszystkich aktéw, ktére
muszg zosta¢ wydane w ramach rozpatrywania zgloszenia, pojeciem ,aktéw
wydawanych w ramach postepowania” w rozumieniu art. 115 ust. 4 rozporzadzenia
nr 40/94 objete s3 wszystkie akty wymagane lub przewidziane przez uregulowania
wspélnotowe celem rozpatrzenia zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego oraz
wszystkie akty niezbedne do jego rozpatrzenia, takie jak powiadomienia, zadania
sprostowania, wyjasnienia lub inne dokumenty. Wszystkie te akty musza zatem
zosta¢ wydane przez OHIM w jezyku, jakiego uzyto przy zgloszeniu znaku
towarowego (pkt 46 wyroku). W odréznieniu od aktéw wydawanych w ramach
postepowania ,informacje pisemne”, o ktérych mowa w art. 115 ust. 4 zdanie drugie
rozporzadzenia nr 40/94, stanowia wszystkie informacje, ktérych tres¢ nie moze by¢
utozsamiana z aktami wydawanymi w ramach postepowania, takie jak pisma,
w ktérych OHIM powiadamia o aktach wydanych w ramach postepowania lub
ktérymi przekazuje informacje zglaszajacym (pkt 47 wyroku).

To w $wietle tej wykladni nalezy w niniejszej sprawie dokona¢ oceny, czy zaskarzona
decyzja narusza art. 115 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢ przede wszystkim, ze pismo pierwszego
sprawozdawcy, K., z dnia 3 kwietnia 2000 r., wzywajace skarzaca do przedstawienia
uwag co do okreslonych pytan, ktére nasunely si¢ po zapoznaniu si¢ z odwolaniem
i do przedlozenia nowych $rodkéw dowodowych, dla celéw stosowania art. 115
ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94 objete jest bezsprzecznie zakresem pojecia ,aktéw
wydawanych w ramach postepowania”, zdefiniowanym przez Trybunal w pkt 46
ww. wyroku z dnia 9 wrze$nia 2003 r. w sprawie Kik przeciwko OHIM.
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W przeciwieristwie bowiem do pisma M. z dnia 23 maja 2001 r., ograniczajacego si¢
do poinformowania skarzacej o stanie postepowania i o dziataniach podjetych celem
rozpoznania sprawy, pismo z dnia 3 kwietnia 2000 r., ktére zostalo sporzagdzone na
podstawie art. 4 ust. 2 rozporzadzenia nr 216/96, mialo na celu wezwanie skarzacej
do przedstawienia dodatkowych uwag dotyczacych rezimu jezykowego postepowa-
nia i uzupelnienie informacji w sprawie.

Majac na uwadze charakter wspomnianego pisma, nalezy stwierdzi¢, ze zwracajac sie
do skarzacej w jezyku innym niz jezyk postepowania, Izba Odwolawcza naruszyla
rezim jezykowy postepowania znajdujacy zastosowanie na podstawie art. 115 ust. 4
rozporzadzenia nr 40/94 do postgpowania ex parte przed OHIM. Postepowanie
przed Izba Odwotawczy jest zatem dotknigte uchybieniem.

Nastepnie pismo z dnia 14 lutego 2002 r. zawiera opini¢ wiceprezesa OHIM, do
ktérej przedstawienia wezwano go na podstawie art. 11 rozporzadzenia nr 216/96,
zgodnie z ktérym Izba Odwotawcza moze, z wlasnej inicjatywy lub na uzasadniony
pisemny wniosek prezesa Urzedu, wezwac go do przedstawienia na pi$mie lub ustnie
opinii dotyczgcych kwestii interesu publicznego, powstalych w trakcie postepowania
zawistego przed Izba Odwolawcza. Nalezy stwierdzi¢, ze pismo to, nawet jezeli jest
wewnetrznym dokumentem OHIM, stanowi akt wydany w ramach postgpowania
w rozumieniu przyjetym w pkt 46 wyroku z dnia 9 wrzesnia 2003 r. w sprawie Kik
przeciwko OHIM. W zakresie w jakim art. 11 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 216/96 stanowi, ze strony sa uprawnione do zajecia stanowiska wobec opinii
przedstawionej na podstawie art. 11 zdanie pierwsze tego rozporzadzenia, opinia ta
zawiera stanowisko OHIM, wzgledem ktérego strony korzystaja z prawa do obrony
i — w konsekwencji — o ktérym majg one prawo zosta¢ powiadomione w jezyku
postepowania.

Wynika z tego, Ze w niniejszej sprawie, kierujac do skarzacej pismo z dnia 14 lutego
2002 r. w jezyku innym niz jezyk postepowania, Izba Odwotawcza dopuscita sie takie
samego uchybienia co w przypadku zawiadomienia z dnia 3 kwietnia 2000 r.
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Na tym etapie nalezy zbada¢, czy biorgc pod uwage okolicznosci niniejszej sprawy
mozna uznac, ze stwierdzone powyzej w pkt 36 i 38 nieprawidlowosci rzeczywiécie
naruszaly prawo skarzacej do obrony. Jednocze$nie nalezy dokona¢ oceny, czy, a jesli
tak, to w jakim zakresie, okoliczno$¢, ze o decyzji eksperta skarzaca powiadomiono
W jezyku innym niz jezyk postgpowania, pomimo iz akt o charakterze decyzyjnym
w zaden sposdb nie moze by¢ utozsamiany z ,informacja pisemng” w rozumieniu
okreslonym przez Trybunal w ww. wyroku z dnia 9 wrzesnia 2003 r. w sprawie Kik
przeciwko OHIM, mogla przeszkodzi¢ skarzacej w skorzystaniu z jej prawa
odwolania.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze po pierwsze w swoim piémie z dnia
9 sierpnia 1999 r. przedstawiajacym podstawy odwolania od decyzji eksperta
skarzaca wyczerpujaco przeanalizowala tre$¢ wydanej decyzji, precyzyjnie odpowia-
dajac na rézne aspekty rozumowania uzasadniajace rozstrzygnigcie zawarte w tej
decyzji. Przeciwko tej decyzji podniosta ona, poza zarzutem opartym na naruszeniu
art. 115 ust. 4 rozporzadzenia nr 40/94, dwa zarzuty dotyczace naruszenia wymogéw
formalnych — odpowiednio, naruszenia jej prawa do przedstawienia uwag oraz
niewystarczajacego i wewnetrznie sprzecznego uzasadnienia — jak réwniez dwa
zarzuty materialne, zmierzajace do zakwestionowania oceny eksperta w zakresie
braku charakteru odréziniajacego znaku towarowego i spelnienia wymogow
zastosowania art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94, a takie zarzut oparty na
naruszeniu zasady niedyskryminacji.

Z pisma tego wynika, ze skarzaca byla w stanie w pelni zrozumieé uzasadnienie
decyzji eksperta i w konsekwencji odpowiedzie¢ na nie w ramach odwolania. W tych
okolicznosciach nie mozna stwierdzi¢, ze fakt, iz skarzaca zostala powiadomiona
o decyzji eksperta w jezyku innym niz jezyk postgpowania, rzeczywiécie naruszyt lub
utrudnit jej mozliwo$¢ skorzystania z prawa do odwolania lub tez w jakikolwiek
sposéb przeszkodzil jej w skorzystaniu z prawa do obrony w toku postepowania
przed Izbg Odwolawcza.
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Po drugie, w odniesieniu do pisma K. z dnia 3 kwietnia 2000 r. nalezy stwierdzi¢, ze
skarzgca udzielila na nie odpowiedzi faksem z dnia 1 czerwca 2000 r., w ktérym
wypowiedziala si¢ co do wszystkich skierowanych do niej kwestii. Z jednej strony,
zakwestionowala ona zaréwno adekwatno$¢, jak i zasadno$¢ uwag sprawozdawcy
dotyczacych naruszenia przez eksperta rezimu jezykowego postepowania. Z drugiej
strony, odrzucila ona podejécie wykazane przez sprawozdawce w przedmiocie
zarzutu opartego na naruszeniu jej prawa do przedstawienia uwag i wyjasnila
przyczyny, dla ktdérych zgloszony znak towarowy nie mégt zostaé uznany za opisowy.
Ponadto skorzystala ona ze stworzonej jej mozliwosci przedstawienia nowych
dokumentéw, majacej na celu wykazanie, ze omawiany znak towarowy uzyskal
charakter odrézniajagcy w nastgpstwie uzywania.

W tych okoliczno$ciach nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca byla w stanie zaréwno w pelni
zrozumie¢ znaczenie kwestii poruszonych w zawiadomieniu z dnia 3 kwietnia
2000 r., jak i skorzysta¢ ze stworzonej jej mozliwosci przedstawienia nowych
dowodéw.

Wreszcie w odniesieniu do pisma z dnia 14 lutego 2002 r., zawierajacego opinie,
zazadang przez Izbe Odwolawcza na podstawie art. 11 rozporzadzenia nr 216/96,
nalezy wskazaé, ze skarzaca, wezwana do zajecia stanowiska wzgledem tego pisma,
nie dokonata tego. Niezaleznie od tego, czy zaniechanie zajecia stanowiska mozna
przypisa¢ okoliczno$ci, iz wspomniane pismo zostalo wystosowane do skarzacej
w jezyku innym niz jezyk postgpowania, nalezy wskazaé, ze Izba Odwolawcza nie
zastosowala si¢ do wykladni zaleconej przez gabinet prezesa OHIM.
W konsekwencji, zakladajac nawet, ze ze wzgledu na jezyk, w jakim pismo to
zostalo sporzadzone, skarzaca nie byla w stanie w pelni zrozumie¢ jego tresci, nalezy
stwierdzi¢, ze okoliczno$¢ ta w zaden sposéb nie mogla naruszy¢ jej prawa do
obrony. '

Majac na uwadze caloé§¢ powyiszych rozwazan, nalezy stwierdzi¢, ze pomimo
nieprawidlowoéci formalnych, ktérych dopuscita si¢ Izba Odwotawcza, w niniejszej
sprawie prawo skarzacej do obrony nie zostalo naruszone,
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Stad pierwszy zarzut nalezy oddali¢.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na przewleklosci postepowania przed Izbg
Odwotawczg

Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, ze Izba Odwolawcza naruszyla art. 6 Europejskiej konwencji
o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci (EKPC), podpisanej w Rzymie
w dniu 4 listopada 1950 r., w zakresie, w jakim stanowi on, ze spory powinny by¢
rozpatrywane w rozsagdnym terminie. Przepis ten znajduje jej zdaniem zastosowanie
do izb odwolawczych OHIM, gdyz wykonuja one zadania z zakresu sagdownictwa,
a zatem s3 zobowigzane do przestrzegania zasad procesowych prawa
wspdlnotowego, wiréd ktérych figuruje zasada przestrzegania rozsadnego terminu.

Skarzaca zwraca uwage, ze w niniejszej sprawie odwolanie od decyzji eksperta
odmawiajacej rejestracji zostalo wniesione w dniu 7 czerwca 1999 r., a zaskarzona
decyzja zostala wydana w dniu 30 maja 2002 r. i podana do wiadomosci skarzacej
w dniu 24 czerwca 2002 r., czyli ponad dwa lata po wniesieniu odwotania. Okres ten
byt zbyt dlugi, zwlaszcza, ze chodzi tutaj o postgpowanie ex parte.

Zdaniem skarzacej, taki okres trwania postgpowania powinien skutkowaé stwier-
dzeniem niewaznosci zaskarzonej decyzji.
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OHIM kwestionuje zastosowanie art. 6 EKPC do izb odwotawczych. Wprawdzie
rozporzadzenie nr 40/94 rzeczywiécie wymaga od ich czlonkéw gwarancji
niezawisfosci, jednakze izby odwolawcze sa jedynie ostatnia instancja OHIM
i w zwigzku z tym rozciaga si¢ na nie jego charakter organu administracyjnego,
ktéremu powierzono zarzadzanie systemem wspdlnotowych znakéw towarowych.
A zatem odwolanie do jednej z izb odwolawczych stanowi raczej wewnetrzna skarge
administracyjng niz skarge sadowa.

Ocena Sadu

Nalezy wskazaé, ze zasada przestrzegania rozsadnego terminu, przejeta jako
skladowa zasady dobrej administracji w art. 41 ust. 1 Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej, ogloszonej w Nicei w dniu 7 grudnia 2000 r. (Dz.U. C 364, str. 1),
powinna by¢ respektowana w ramach wszystkich wspdlnotowych postepowan
administracyjnych (zob. podobnie wyroki Sadu z dnia 22 pazdziernika 1997 r.
w sprawach polaczonych T-213/95 i T-18/96 SCK i FNK przeciwko Komisji, Rec.
str. 11-1739, oraz z dnia 7 paidziernika 1999 r. w sprawie T-228/97 Irish Sugar
przeciwko Komisji, Rec. str. 1I-2969, pkt 276, w odniesieniu do postgpowan
z zakresu stosowania regul konkurencji; wyrok z dnia 30 wrze$nia 2003 r. w sprawie
T-196/01 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis przeciwko Komisji, Rec.
str. 11-3987, pkt 229, dotyczacy postepowania w sprawie zakonczenia pomocy
z funduszy strukturalnych; wyrok z dnia 30 maja 2002 r. w sprawie T-197/00 Onidi
przeciwko Komisji, RecFP str. I-A-69 i II-325, pkt 91; jak réwniez wyrok z dnia
12 wrzeénia 2000 r. w sprawie T-259/97 Teixeira Neves przeciwko Trybunalowi
Sprawiedliwoéci, RecFP str. I-A-169 i 1I-773, pkt 123, dotyczace postgpowan
dyscyplinarnych przeciwko urzednikom wspélnotowym).

Wspomniana zasada znajduje zatem zastosowanie réwniez do postepowari przed
poszczegdlnymi instancjami OHIM, wlaczajac w to postepowania przed izbami
odwolawczymi.
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Jednakze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem naruszenie zasady przestrzegania
rozsagdnego terminu, nawet jesli zostanie stwierdzone, nie uzasadnia automatycz-
nego stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji (ww. wyrok Sadu w sprawie
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis przeciwko Komisji, pkt 233 i wskazane
W nim orzecznictwo).

W okolicznosciach niniejszej sprawy drugi zarzut podniesiony przez skarzaca na
poparcie zadania stwierdzenia niewaznosci nalezy oddali¢ jako nieistotny dla sprawy.

Zreszty w przypadku takim jak majacy miejsce w niniejszej sprawie, w ktérym
OHIM rozpatruje wniosek o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego,
zglaszajacy nie posiada zadnego interesu w tym, aby Sad w ramach skargi
o stwierdzenie niewaznosci decyzji izby odwolawczej, na mocy ktérej odrzucono
whniosek o rejestracje, stwierdzit niewazno$¢ tej decyzji jedynie ze wzgledu na to, ze
zostala ona wydana po przekroczeniu rozsadnego terminu. Takie stwierdzenie
niewaznosci prowadziloby jedynie do opéznienia zajecia nastgpnie stanowiska przez
OHIM w przedmiocie zlozonego wniosku o rejestracje, ze szkoda dla zgtaszajacego.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, opartego na naruszeniu art. 73 rozporzgdzenia
nr 40/94

Argumenty stron

Zdaniem skarzacej Izba Odwolawcza naruszyla art. 73 rozporzadzenia nr 40/94,
poniewaz dla uzasadnienia swojej oceny w kwestii braku charakteru odrézniajacego
zgloszonego znaku towarowego oparla si¢, w pkt 45 zaskarzonej decyzji, na
wynikach poszukiwania dokonanego w Internecie, o ktérych wczeéniej nie
powiadomita skarzacej.
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OHIM zauwaza, ze podniesione w pkt 45 zaskarzonej decyzji kwestie pelnia jedynie
funkcje uzupelnienia rozumowania Izby Odwotawczej w kwestii braku charakteru
odrézniajacego omawianego znaku towarowego.

Ocena Sadu

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94
decyzje OHIM opieraja si¢ wylacznie na przyczynach, co do ktérych strony
zainteresowane mialy mozliwoé¢ przedstawienia swoich uwag.

Zgodnie z tym przepisem izba odwotawcza OHIM moze oprze¢ decyzje wylacznie
na okolicznos$ciach faktycznych lub prawnych, co do ktérych strony zainteresowane
mialy mozliwo$¢ przedstawienia uwag (wyrok Trybunalu z dnia 21 paZdziernika
2004 r. w sprawie C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. 1-10107,
pkt 42). W rezultacie w przypadku gdy izba odwolawcza gromadzi z urzedu
informacje dotyczace okoliczno$ci faktycznych, ktére maja stuzy¢ za podstawe jej
decyzji, ma ona obowigzek poinformowa¢ o nich strony, by mogly przedstawi¢ swoje
uwagi (ww. wymieniony wyrok w sprawie KWS Saat przeciwko OHIM, pkt 43).

W niniejszej sprawie, w pkt 45 zaskarzonej decyzji, Izba Odwotawcza wskazuje, ze
-towary objete zgloszeniem naleza do kategorii produktéw zdrowej zywnosci,
w ramach ktérej stowa takie jak »top« sa powszechnie uzywane w angielskojezycznej
czeéci Wspdlnoty dla przedstawienia wykazu »top products«, jak to wynika
z pobieznego przegladu dokonanego w Internecie”. Nastepnie zostal wskazany
adres strony internetowej, na ktérej dokonano tego poszukiwania.
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Bezsporne jest, ze Izba Odwolawcza nie poinformowata skarzacej ani o zawartoéci
tej strony internetowej, ani o wynikach poszukiwania, o ktérym wspomniano
w wyzej wskazanym punkcie zaskarzonej decyzji.

Nie informujac o tym stron, naruszyla ona art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 40/94.

Tym niemniej nalezy wskaza¢, ze w pkt 44 zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza
stwierdzila, ze ,pojgcie »top« stanowi obecnie okreélenie ogélne, zwyczajne lub
powszechnie uzywane w dziedzinie przedmiotowych towaréw, tak jak stowa »best-«,
»excellent« i »super«”. W pkt 46 stwierdzila ona, ze ,slowo »top« zostato
wykorzystane jedynie do poinformowania docelowego kregu odbiorcéw o jednej
z cech zgloszonego towaru, a mianowicie o tym, ze chodzi tutaj o najlepsze
suplementy diety na rynku” oraz stwierdzila, ze ,w konsekwencji docelowy krag
odbiorcéw nada stowu »top« jedynie narzucajace si¢ znaczenie opisane powyzej i nie
bedzie go postrzega¢ jako znaku towarowego”.

Wzgledy te, ktére opieraja si¢ na rozumowaniu niezaleznym od odeslania do
wynikéw poszukiwania w Internecie wspomnianego w pkt 45 zaskarzonej decyzji,
ktére zreszta bylo znane skarzacej, gdyz bylo podzielane przez eksperta, wystarcza
dla uzasadnienia oddalenia niniejszego zarzutu.

Stwierdzenie zawarte w pkt 45 zaskarzonej decyzji, wynikajace z poszukiwania
dokonanego przez Izbe Odwolawczy, zdaniem ktérej stowa takie jak ,top” sa
powszechnie uzywane w stosunku do omawianych towaréw celem przedstawienia
wykazu ,top products”, stuzy jedynie uzasadnieniu wniosku, zgodnie z ktérym stowo
ntop” stanowi okreslenie zwyczajne lub powszechnie uzywane w dziedzinach
omawianych towar6w i nie stanowi zatem elementu niezbednego dla uzasadnienia
odrzucenia wniosku o rejestracje.
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Wynika z tego, ze uchybienie wzgledem art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 40/94, ktérym dotkniety jest pkt 45 zaskarzonej decyzji, nie moze prowadzi¢ do
stwierdzenia niewaznosci tej decyzji (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie KWS Saat
przeciwko OHIM, pkt 50, oraz 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. I1-1023, pkt 41).

W konsekwencji trzeci zarzut podniesiony przez skarzaca na poparcie jej zadania
stwierdzenia niewaznosci nie jest skuteczny.

W przedmiocie zarzutu czwartego, opartego na braku uzasadnienia

Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, ze uzasadnienie zaskarzonej decyzji zawiera jedynie ogélne
i niejasne twierdzenia, ktére nie moga potwierdza¢ wnioskéw Izby Odwolawczej co
do zarzucanego charakteru opisowego i braku charakteru odrézniajacego zgloszo-
nego znaku towarowego.

W zaskarzonej decyzji, w szczegdlnoéci w odniesieniu do cze$ci uzasadnienia
poswigconej analizie charakteru odrézniajagcego omawianego oznaczenia, ograni-
czono si¢ do przedstawienia zagadnieri dotyczacych badania na podstawie art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, nie rozwijajac niezaleznego rozumowania
w przedmiocie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia, co jest
sprzeczne z wymogami utrwalonego orzecznictwa Sadu, zwlaszcza w $wietle wyroku
z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM
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(EUROCOOL), Rec. str. 11-683, pkt 25, zgodnie z ktérym bezwzgledne podstawy
odmowy rejestracji przewidziane w art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzadzenia nr 40/94 sa
od siebie niezalezne i kazda z nich posiada wlasny zakres zastosowania.

Skarzgca wnioskuje z tego, ze zaskarzona decyzja pozbawiona jest uzasadnienia.

OHIM wnosi o oddalenie niniejszego zarzutu, utrzymujac, ze uzasadnienie
zaskarzonej decyzji pozwala skarzgcej na zapoznanie si¢ z podstawami odrzucenia
jej wniosku o rejestracje.

Ocena Sadu

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnienie decyzji OHIM, do ktérego
zamieszczenia jest on zobowigzany na podstawie art. 73 zdanie pierwsze
rozporzadzenia nr 40/94, musi pozwalaé¢ na zapoznanie sie, w razie koniecznosci,
z przyczynami odrzucenia wniosku o rejestracje i na zaskarzenie we wtasciwy sposéb
spornej decyzji (wyrok Sadu z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-173/00 KW'S
Saat przeciwko OHIM [Odcieri pomarariczowego), Rec. str. 11-3843, pkt 54 i 55; zob.
rowniez podobnie wyroki Sadu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-135/99
Taurus-Film przeciwko OHIM [Cine Action], Rec. str. 11-379, pkt 35, oraz w sprawie
T-136/99 Taurus-Film przeciwko OHIM [Cine Comedy], Rec. str. 11-397, pkt 35).
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W niniejszej sprawie po pierwsze Izba Odwolawcza przedstawila w pkt 38
zaskarzonej decyzji przyczyny, dla ktérych stwierdzita charakter opisowy zgloszo-
nego znaku towarowego, a mianowicie fakt, ze skiada si¢ on jedynie z pojecia
zachwalajacego, mogacego stuzy¢ w obrocie do poinformowania konsumentéw
o bardzo wysokiej jakosci zgloszonych towaréw.

Po drugie, wbrew temu, co utrzymuje skarzaca, z pkt 41-50 zaskarzonej decyzji
wynika, ze Izba Odwotawcza doszlta do wniosku, iz oznaczenie pozbawione jest
charakteru odrézniajacego, w drodze niezaleznego rozumowania, opartego na
stwierdzeniu, ze zgloszone oznaczenie skladalo si¢ z okreslenia ogdlnego,
zwyczajnego lub powszechnie uzywanego w stosunku do omawianych towaréw.

Wynika z tego, ze uzasadnienie zaskarzonej decyzji, nawet jesli bylo lakoniczne,
pozwalalo skarzgcej na zapoznanie si¢ z przyczynami odrzucenia jej wniosku
o rejestracje i na opracowanie w sposéb wlasciwy zarzutéw w ramach niniejszej
skargi.

W konsekwencji czwarty zarzut oparty na naruszeniu obowigzku uzasadnienia
nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu pigtego, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Skarzaca zwraca uwage po pierwsze, Ze odmowa rejestracji jako wspdlnotowego
znaku towarowego czysto opisowych oznaczen, okres§lona w art. 7 ust. 1 lit. c)
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rozporzadzenia nr 40/94, ma na celu zapobieganie rejestracji oznaczen, ktére ze
wzgledu na to, ze odpowiadaja zwyczajowemu opisowi kategorii danych towaréw lub
ustug, pozbawione sa zdolnoéci indywidualizowania przedsiebiorstwa, ktére
dokonuje obrotu towarami lub uslugami, do ktérych uzywane sa te oznaczenia.
W rezultacie, zdaniem skarzgcej, jako oznaczenia czysto opisowe moga zostaé
zakwalifikowane jedynie oznaczenia mogace byé zwyczajowo uzywane przez
konsumenta do bezposredniego i szczegélowego okreslenia jakoéci lub opisania,
w ten sam sposéb, cech towaréw lub ustug okreslonych we wniosku o rejestracje.

W niniejszej sprawie, poza ogélnymi i niejasnymi twierdzeniami, Izba Odwolawcza
nie wykazala, ze pojecie ,top”, z ktérego sktada si¢ zgloszony znak towarowy, jest lub
moze by¢ uzywane, w jednym ze swoich réinych znaczen, jako wskazéwka
jakiejkolwiek cechy jakosciowej omawianych towaréw.

Po drugie w odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 skarzaca
wskazuje przede wszystkim, ze charakter odrézniajacy oznaczenia nalezy oceniaé
w stosunku do towaréw, dla ktérych wniesiono o rejestracje tego oznaczenia.

Przypomina ona nastepnie, ze zgodnie z orzecznictwem Sadu brak charakteru
odrézniajacego oznaczenia, o ktdrego rejestracje wniesiono, nie moze wynikaé
jedynie ze stwierdzenia, Ze wspomnianemu oznaczeniu brakuje oryginalnosci lub
nadmiaru wyobrazni.

A zatem kazde oznaczenie, nawet skiadajace si¢ z jednego lub kilku stéw jezyka
potocznego, pozbawione wszelkiej oryginalnoéci lub kreatywnosci, moze zostaé
zarejestrowane jako wspélnotowy znak towarowy, pod warunkiem ze jest w stanie
identyfikowa¢ pochodzenie towaréw lub ustug, ktére sa nim oznaczone.
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Jednakze ani ekspert, ani Izba Odwotawcza nie wykazali, ze zgloszone do rejestracji
pojecie ,top” nie jest w stanie spelniaé takiej funkciji.

Przeciwnie, poniewaz rozpatrywane oznaczenie sklada si¢ z prostego i krétkiego
stowa, ktore jest latwe do zapamietania i ktérego wymowa jest prosta we wszystkich
jezykach Wspdlnoty, moze ono indywidualizowa¢ towary skarzacej i odrdznia¢ je od
towaréw innych producentéw.

OHIM podnosi na wstgpie w odniesieniu do stosowania art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94, ze zgloszony znak towarowy sklada sie wylacznie ze stowa
mogacego stuzy¢ do opisu jednej z cech przedmiotowych towaréw. W tym wzgledzie
OHIM udciéla, ze stowo ,top” jest pojeciem zachwalajacym, potocznie uzywanym
w jezyku angielskim dla opisania dobrej jakosci danych towaréw i nie przedstawia
zadnej dostrzegalnej réznicy w stosunku do terminologii uzywanej w jezyku
potocznym, pozwalajacej zainteresowanym konsumentom na postrzeganie go jako
wskazéwki pochodzenia handlowego omawianych towaréw.

Nastepnie w odniesieniu do zarzutu skarzacej opartego na utrzymywanym przez nia
naruszeniu art. 7 ust 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 OHIM zauwaza, Ze po
pierwsze stowo ,top” jest zwyklym stowem zachwalajacym w jezyku angielskim,
ktére jest potocznie uzywane jako generalna zacheta zaréwno w sektorze zywnosci
w ogole, jak i w specyficznym sektorze §rodkéw spozywczych i suplementéw diety
na bazie zidl, oraz po drugie, ze Izba Odwolawcza stusznie stwierdzita, iz wlasciwy
krag odbiorc6w nie bedzie postrzegal pojecia ,top-” jako wskazéwki pochodzenia
handlowego omawianych towaréw, ale bardziej jako informacje dotyczaca jakosci
tych towaréw.
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Ocena Sadu

Przede wszystkim nalezy dokona¢ analizy drugiego zarzutu, opartego na naruszeniu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie sg
rejestrowane ,znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego
charakteru”.

Oznaczenia pozbawione charakteru odrézniajacego, okreslone w art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, nie s3 zdolne do pelnienia podstawowej funkcji znaku
towarowego, czyli identyfikowania pochodzenia handlowego towaru lub ustugi
w celu umozliwienia konsumentowi, ktéry nabywa towar lub ustuge oznaczong
znakiem towarowym, dokonania przy nastepnym zakupie tego samego wyboru,
jezeli doswiadczenie okazalo si¢ pozytywne lub tez odmiennego wyboru, jesli byto
ono negatywne (wyrok Sadu z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-360/00 Dart
Industries przeciwko OHIM [UltraPlus], Rec. str. 11-3867, pkt 42).

Oceny charakteru odrézniajacego mozna dokona¢ jedynie, po pierwsze, w stosunku
do towaréw lub ustug, dla ktérych wniesiono o rejestracje, i po drugie, w stosunku
do sposobu postrzegania go przez wlasciwy krag odbiorcéw (ww. wyrok w sprawie
UltraPlus, pkt 43).

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza wywiodta brak charakteru odrézniajacego
pojecia ,top” ze stwierdzenia jego zachwalajacego charakteru i z faktu, ze stanowi
ono zwykla lub powszechnie uzywana zachete dotyczaca omawianych towaréw
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(pkt 44 i 46 zaskarzonej decyzji). Ponadto Izba Odwotawcza ocenila, ze w zakresie
w jakim pojecie to jest postrzegane jako wyraz roszczenia producenta w kwestii
jakoéci jego towaréw, konsument nie dostrzeze w nim oznaczenia odrézniajacego
ich pochodzenie (pkt 46 zaskarzonej decyzji).

Na wstepie nalezy wskazaé, ze dla ustalenia charakteru odrézniajacego oznaczenia
nie jest konieczne stwierdzenie, ze oznaczenie jest oryginalne lub fantazyjne
(zob. podobnie ww. wyroki w sprawach Cine Action, pkt 31, EUROCOOL, pkt 45
i UltraPlus, pkt 45).

W odniesieniu do wlasciwego kregu odbiorcéw nalezy wskazad, jak to uczynita Izba
Odwolawcza, a czego nie podwazyla skarzaca, ze $rodki spozywcze i suplementy
diety na bazie zi6l przeznaczone s3 do powszechnego spozycia, a zatem dla
konsumentéw, ktérych poziom uwagi nie jest na tyle wysoki, aby wptyna¢ na sposéb
postrzegania przez nich oznaczenia. W rezultacie wlaciwy krag odbiorcéw sklada
si¢ z przecigtnych konsumentéw, wlasciwie poinformowanych, dostatecznie
uwaznych i rozsadnych (zob. podobnie wyrok Trybunalu z dnia 22 czerwca
1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 26; wyrok
Sadu z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie T-359/99 DKV przeciwko OHIM
[EuroHealth], Rec. str. 11-1645, pkt 27, oraz ww. wyrok w sprawie UltraPlus, pkt 46).

'

Przede wszystkim nalezy stwierdzi¢, ze pojecie ,top”, wywodzace sie z jezyka
angielskiego, ale uzywane réwniez potocznie w innych jezykach Wspélnoty, nalezy
do kategorii superlatyw i moze by¢ uzywane jako niezalezny rzeczownik lub jako
przymiotnik. Zgloszony do rejestracji znak towarowy, ze wzgledu na to, ze sklada si¢
wylacznie z tego pojecia, nalezy postrzega¢ z gramatycznego punktu widzenia jako
pelniacy funkcje rzeczownika.
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Nastepnie nalezy wskaza¢, ze w niniejszej sprawie, inaczej niz w przypadku pojecia
wultraplus” w wyzej wymienionej sprawie UltraPlus, pojecie ,top” zostalo uzyte
w zwyczajnej strukturze gramatycznej i nie przedstawia zadnej ,dostrzegalnej
réznicy w stosunku do leksykalnie prawidtowej konstrukcji” w rozumieniu wyzej
wymienionego wyroku w sprawie UltraPlus (pkt 47).

Ponadto jesli prawda jest, ze ze wzgledu na swoje pierwotne znaczenie podkreglenia
w spos6b nieokreslony charakteru, funkji, jakosci lub jakiejkolwiek z cech towaru
lub ustugi oznaczenie ,top” nie pozwala konsumentowi na wyobrazenie sobie, do
jakiego typu towaréw lub ustug si¢ ono odnosi, to nie pozostaje nic innego, wlaénie
z uwagi na jego zwyczajowy sposéb uzycia w jezyku potocznym, jak i w obrocie, jako
pojecia ogolnie zachwalajacego, jak uznanie, ze oznaczenie to nie moze by¢é
postrzegane jako zdolne do indywidualizacji pochodzenia handlowego towaréw nim
oznaczonych, a zatem do pelnienia podstawowej funkcji znaku towarowego.

Wreszcie nawet jesli, jak to zauwazyla skarzaca, takie oznaczenie moze zostaé latwo
i natychmiast zapamigtane przez wlasciwy krag odbiorcéw, okolicznoéé, ze moze
ono zosta¢ wykorzystane jako takie przez ktéregokolwiek z producentéw lub
dostawcéw ustug w celu reklamy ich towaréw lub ustug, powoduje, ze jego uzywanie
nie moze zosta¢ zastrzezone jedynie dla jednego przedsigbiorstwa, nawet jesli taka
wylacznosé dotyczy szczegdlnej dziedziny, takiej jak srodki spozywcze i suplementy
diety na bazie zi6t i towary podobne.

Z powyzszych rozwazan wynika, ze Izba Odwolawcza nie popetnita bledu w ocenie,
stwierdzajac, ze zgloszony do rejestracji znak towarowy pozbawiony jest charakteru
odré6zniajacego.

Druga czes$¢ pigtego zarzutu nalezy zatem oddali¢ jako bezzasadna.
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Z uwagi na to, Ze istnienie jednej z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji
przewidzianych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 jest wystarczajace dla
uzasadnienia odmowy rejestracji znaku towarowego, piaty zarzut nalezy oddali¢, bez
potrzeby zbadania pierwszej czesci zarzutu, opartej na blednym zastosowaniu art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, gdyz jest ona w kazdym razie bez znaczenia
W niniejszej sprawie.

W przedmiocie zarzutu szdstego, podniesionego pomocniczo, opartego na bledzie
w ocenie w ramach stosowania art. 7 ust. 3 rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Zdaniem skarzacej Izba Odwolawcza w sposéb bledny ocenita érodki dowodowe
przedstawione przez nig w celu wykazania uzyskania charakteru odrézniajacego
w nastepstwie uzywania, zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.
W szczeg6lnosci zarzuca ona Izbie Odwolawczej, iz ta dokonala odrebnej analizy
réznych dowodéw w miejsce dokonania oceny calo$ciowej. Wspomniane dowody
oceniane lacznie wykazywaly, ze skarzaca powszechnie uzywala swojego znaku
towarowego przed zlozeniem wniosku o rejestracje.

Zdaniem OHIM Izba Odwolawcza slusznie stwierdzila, ze dowody przedlozone
przez skarzaca nie wykazywaly uzyskania charakteru odrézniajacego w nastepstwie
uzywania.
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Ocena Sadu

Z pkt 53-55 zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba Odwolawcza nie uwzglednita jako
srodkéw dowodowych, po pierwsze, wyciaggow z katalogéw skarzacej, ze wzgledu na
to, ze nie bylo mozliwe okreélenie daty ich druku ani stopnia udostepnienia ich
odbiorcom zamieszkalym na obszarze Wspélnoty, oraz po drugie, danych
dotyczacych wielkosci sprzedaiy skarzacej, ze wzgledu na ich ogélnikowy charakter
i fakt, ze dane te nie zostaly poswiadczone przez ksiggowego lub potwierdzone
fakturami.

W odniesieniu do wyciagéw z pisma ,Sun spot”, wydawanego przez skarzacg, ktére
odnosily si¢ do lipca 1993 r., stycznia 1995 r., lutego 1996 r., czerwca 1996 r.
i sierpnia 1997 r., Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt 56 zaskarzonej decyzji, ze ze
wzgledu na brak udcislenia co do nakladu i geograficznych stref dystrybucji tej
publikacji nie staiowi ona dowodu pozwalajacego na ustalenie, ze zgloszony do
rejestracji znak towarowy uzyskal charakter odrézniajacy we wiasciwej czedci
Wspdlnoty.

Nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca nie prébuje zakwestionowaé wnioskéw Izby
Odwotawczej dotyczacych braku znaczenia przedstawionych §rodkéw dowodowych
lub dotyczacych ich mocy dowodowej, uznanej za niewystarczajaca dla uzasadnienia
zastosowania w niniejszej sprawie art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.

Ogranicza si¢ ona do zarzucenia Izbie Odwotawczej, iz ta dokonata fragmentarycz-
nej analizy poszczegélnych z przedstawionych dowodéw i nie ocenita ich w sposéb
calosciowy.
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W tych okoliczno$ciach wystarczy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza nie popetnita
bledu w ocenie, analizujac znaczenie i moc dowodowa dowoddéw przedstawionych
przez skarzacga odregbnie w stosunku do dokumentéw i informacji o réznym
charakterze.

Nalezy zatem oddali¢ szdsty zarzut, podniesiony przez skarzaca pomocniczo.

Majac na uwadze ogét powyzszych rozwazan, nalezy oddali¢ zadanie stwierdzenia
niewaznosci.

W przedmiocie innych zadan

W przedmiocie igdania zmierzajgcego do zobowigzania OHIM do zwrotu kosztéw
tlumaczenia poniesionych przez skarigcg w toku postgpowania przed ekspertem
i przed Izbg Odwotawczg

Argumenty stron

Skarzaca utrzymuje, iz byla zmuszona do dokonywania tlumaczen wszystkich pism
procesowych na jezyk angielski, gdyz ekspert i Izba Odwolawcza systematycznie nie
przestrzegali rezimu jezykowego postepowania. Z tego tytutu byla ona narazona na
koszty, ktére w jej przekonaniu powinny obciazy¢ OHIM.
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OHIM sprzeciwia si¢ roszczeniom skarzacej.

Ocena Sadu

Nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca nie przedstawita na poparcie swego zadania zadnych
dowodéw mogacych wykaza¢ prawdziwo$é jej twierdzen tudziez pozwoli¢ na
ustalenie wysokosci utrzymywanych przez nig kosztéw ttumaczen.

W tych okoliczno$ciach zadanie to mozna jedynie oddalié.

W przedmiocie podniesionego pomocniczo zgdania przyznania odszkodowania za
szkody wynikajgce z przewlektosci postgpowania przed Izbg Odwotawczg

Argumenty stron

Pomocniczo skarzaca wnosi o przyznanie odszkodowania za okres trwania
postepowania przed I1zbg Odwolawczg, ktéry ona ocenia jako nadmiernie dlugi.
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OHIM zauwaza, ze po pierwsze skarzaca nie wskazata szkody, ktéra odniosta
z uwagi na utrzymywane przez nig przekroczenie przez Izbe Odwotawcza
rozsadnego terminu i po drugie, ze biorac pod uwage okoliczno$ci niniejszej
sprawy, okres trwania postepowania przed Izba Odwolawcza nie moze zostad
uznany za nadmiernie dlugi.

Ocena Sadu

Wystarczy wskazad, ze skarzgca nie przedstawila zadnego dowodu pozwalajacego na
ustalenie wystapienia jakiejkolwiek szkody wynikajacej z przewleklo$ci postgpowania
przed Izba Odwolawcza.

W tych okoliczno$ciach nalezy oddali¢ zadanie skarzacej przyznania jej odszkodo-
wania za utrzymywana przez nia szkode odniesiong w nastepstwie przesadnie
dlugiego trwania postepowania przed Izba Odwolawcza.

Z ogélu przedstawionych powyzej wzgledéw wynika, ze skarge nalezy oddalié
w caloéci.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony .
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala niniejsza
sprawe, nalezy — zgodnie z zagdaniem OHIM — obciazy¢ ja kosztami postgpowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)
orzeka, co nastepuje:
1) Skarga zostaje oddal;)na.

2) Skarizgca zostaje obciazona kosztami postepowania.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Bialecka

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 lipca 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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