PROTEOME PRZECIWKO OHIM (BIOKNOWLEDGE)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCIJI (trzecia izba)
z dnia 19 stycznia 2005 r.”

W sprawie T-387/03

Proteome Inc., z siedzibg w Beverly, Massachusetts (Stany Zjednoczone),
reprezentowana przez M. Edenborougha, barrister, C. Jonesa, A. Brodie oraz
C. Loweth, solicitors,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez P, Bullocka oraz S. Laitinen,
dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
25 sierpnia 2003 r. (sprawa R 0707/2002-4) oraz na decyzje eksperta z dnia
21 czerwca 2002 r. w przedmiocie odmowy rejestracji stownego znaku towarowego
BIOKNOWLEDGE,

* Jezyk postgpowania: angielski.
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SAD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w skladzie: J. Azizi, prezes, M. Jaeger i F. Dehousse, s¢dziowie,

sekretarz: H. Jung,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 25 listopada
2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
13 lutego 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 9 wrzeénia 2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 2 marca 2000 r., na podstawie rozporzadzenia Rady nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1), z p6zn. zm., spétka Proteome Inc. (zwana dalej ,skarzacy”) dokonata
w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
zgloszenia wspolnotowego znaku towarowego.
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Znakiem towarowym, o ktdrego rejestracje wniesiono, jest wyraz ,BIOKNOW-
LEDGE".

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, zaliczane sa do klas 9, 16 i 42
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towarow i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego, i zgodne s3, odpowiednio, z ponizszym opisem:

— klasa 9: ,bazy danych, w formie fizycznej i elektronicznej, dostarczajace
informacji na temat organizmdéw oraz oprogramowanie komputerowe sluzace
do poszukiwania, odzyskiwania, kompilowania, organizowania danych
w ramach repozytoriéw informacji w formie elektronicznej, do zarzadzania
tymi danymi oraz do analizy, komunikowania lub integracji tych danych, w tym
komputerowe bazy danych”,

— klasa 16: ,materialy drukowane, w tym przewodniki i podreczniki dotyczace
repozytoriéw informacji o organizmach”,

— klasa 42: ,ustugi komputerowe i informatyczne, a mianowicie tworzenie baz
danych zawierajacych informacje o organizmach lub zapewnianie dostgpu do
nich oraz zwigzane z tym oprogramowanie komputerowe”,

Pismem z dnia 6 lipca 2001 r. ekspert OHIM powiadomil skarzacy, ze jego zdaniem
znak towarowy, o ktdérego rejestracje wniesiono, nie odpowiadal wymogom
okres$lonym w art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94. Ekspert poinformowat
réwniez skarzaca o przystugujacym jej prawie przedstawienia uwag w terminie
dwdch miesigcy.
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Skarzaca przedstawila swoje uwagi w dniu 31 sierpnia 2001 r.

Decyzja z dnia 21 czerwca 2002 r. ekspert oddalit zgloszenie znaku towarowego na
mocy art. 38 rozporzadzenia nr 40/94, podajac za podstawe art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢)
rozporzadzenia nr 40/94.

W zwigzku z powyzszym skarzaca wniosta do OHIM odwolanie na podstawie art. 59
rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 25 sierpnia 2003 r., doreczona skarzacej w dniu 15 wrze$nia 2003 r.
(zwang dalej ,zaskarzona decyzjy”), Czwarta Izba Odwotawcza OHIM nie
uwzglednila odwotania na tej podstawie, ze wyraz BIOKNOWLEDGE ma charakter
opisowy wobec towaréw i ustug, do ktérych sie odnosi, i nie posiada charakteru
odrézniajacego.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— uwzglednienie skargi,

— stwierdzenie niewaznoéci decyzji Czwartej Izby Odwolawczej,
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— stwierdzenie niewazno$ci decyzji eksperta z dnia 21 czerwca 2002 r.,

— przekazanie zgloszenia wspélnotowego znaku towarowego do OHIM celem
jego opublikowania,

— obcigzenie OHIM kosztami poniesionymi przez skarzaca w zwiazku
z wniesieniem niniejszej skargi, jak réwniez kosztami postgpowania przed Izba
Odwolawczy, a takze kosztami zwigzanymi z postepowaniem przed ekspertem.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na wstepie nalezy stwierdzié, ze w niniejszej sprawie zadania skarzacej zmierzaja do
stwierdzenia niewaznosci zaskarzonej decyzji oraz do pozbawienia jej przez Sad
wszelkich skutkéw prawnych. Trzeba przy tej okazji wskaza¢ na fakt, ze podczas
rozprawy OHIM o$wiadczyl, iz nie bedzie kwestionowal dopuszczalnosci skargi
whniesionej przez skarzacqa w czesci dotyczacej uchylenia decyzji eksperta.
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Co do istoty sprawy skarzaca wskazuje trzy uchybienia, ktére mozna ujaé w dwa
zarzuty. Pierwszy zarzut dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94. Drugi zarzut dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94.

13

14

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniy art, 7 ust. 1 lit. c)
rozporzgdzenia nr 40/94

Pierwszy zarzut, na ktéry powoluje sie skarzaca, sklada sie z dwoéch czeéei
W pierwszej z nich skarzaca stwierdza, Ze znak towarowy BIOKNOWLEDGE jest
zbyt niejasny i niedookreslony, by méc przypisa¢ temu wyrazowi charakter opisowy
w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw i ustug. W drugiej czesci skarzaca
twierdzi, ze w celu dokonania oceny charakteru opisowego znaku towarowego Izba
Odwolawcza niestusznie skorzystala z posiadanej wiedzy na temat omawianych
towardw i ustug.

W przedmiocie niejasnoéci i niedookre$lonosci wyrazu ,BIOKNOWLEDGE”

— Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze Izba Odwolawcza popetnita blad analogiczny do tego, o ktérym
mowa w wyroku Sadu dotyczacym wyrazu ,EASYBANK” (wyrok Sadu z dnia
5 kwietnia 2001 r. w sprawie T-87/00 Bank fiir Arbeit und Wirtschaft przeciwko
OHIM (EASYBANK), Rec. str. 1I-1259, pkt 26-33). Podobnie jak w tresci
wymienionego wyzej wyroku, réwniez w niniejszej sprawie wyraz ,BIOKNOW-
LEDGE” jest zbyt niejasny i niedookre$lony, aby przypisa¢ temu okresleniu
charakter opisowy w odniesieniu do rozpatrywanych towardéw i ustug.
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Ponadto zdaniem skarzacej wyraz ,BIOKNOWLEDGE" wymyslony zostal niedawno
i nie jest mu przypisane zadne wyraZzne znaczenie, ktére byloby zdefiniowane
i powszechnie przyjete. Skarzaca wycigga z tego wniosek, Ze wymieniony wyzej
wyraz nie ma charakteru opisowego w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw
i ustug.

Skarzaca dodaje, ze w kazdym razie stowo ,knowledge” nie moze stanowié
opisowego elementu, czy opisowej czeéci skltadowej wyrazu ,BIOKNOWLEDGE”.
Stowo ,knowledge” oznacza bowiem w jezyku angielskim wiedze lub znajomosé
nabyte na skutek do$wiadczenia, a takze zaséb informacji posiadanych przez dang
osobe lub tez teoretyczne lub praktyczne zrozumienie danego przedmiotu, jezyka
itp. Rézne znaczenia przypisywane stowu ,knowledge” sa zdaniem skarzacej
dowodem na to, Ze stowo rézni si¢ od stowa ,informacja” i a fortiori od noénika
danych, na ktérym informacja ta jest zapisana, lub $rodka, za pomoca ktdrego jest
ona podawana do wiadomodci uzytkownika.

OHIM, opierajgc si¢ na tre$ci rozstizygniecia zawartego w wyroku Sadu z dnia
27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM
(EUROCOOL), Rec. str. I1-683, pkt 38, twierdzi, ze nie mozna dokona¢ oceny tego,
czy dany znak towarowy posiada charakter opisowy, inaczej niz, po pierwsze,
odnoszac si¢ do towaréw lub uslug, dla ktdérych jest przeznaczony, i po drugie,
biorac pod uwage sposéb jego postrzegania przez wlaciwy krag odbiorcow.

Zdaniem OHIM, biorac pod uwage rodzaj towaréw i uslug, dla kiérych wystepuje sie
o rejestracje wspdlnotowego znaku towarowego, nalezy stwierdzi¢, ze wlaéciwy krag
odbiorcdéw sktada sig ze specjalistéw z dziedziny medycyny, farmacji lub innych nauk
o zywych organizmach i z sektora opieki zdrowotnej w calej Unii Europejskiej.

Zdaniem OHIM, gdyby odbiorcéw z tego kregu skonfrontowaé z wyrazem
»BIOKNOWLEDGE” uzytym w odniesieniu do rozpatrywanych towardw i uslug,
doszliby oni do wniosku, ze te towary i uslugi stuza dostarczaniu informacji lub ze
po prostu sa one zwigzane z informacjami.
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Co wigcej, wyraz ,knowledge” oznacza specyficzna informacje na konkretny temat.
W zakresie w jakim towary i uslugi pochodzace od skarzacej stanowia Zrédia
informacji z dziedziny biologii badz sluza do dostarczania takich Zrédel informacji,
_istnieje wyrazny i bezpo$redni zwigzek pomiedzy zglaszanym znakiem towarowym a

OHIM zwraca uwage na strukture rozwazanego oznaczenia stownego, skladajacego
si¢ z przedrostka ,bio”, czesto uzywanego przy tworzeniu ztozonych stéw z dziedziny
nauk przyrodniczych i techniki, oraz bedacego w powszechnym uzyciu wyrazu
sknowledge”. OHIM dodaje, ze struktura ta nie moze by¢ postrzegana przez
zainteresowanych konsumentéw jako nietypowa ze wzgledu na to, Ze jest ona
zgodna z zasadami slowotwérstwa obowiazujacymi w jezyku angielskim.

Co do argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym wyraz ,BIOKNOWLEDGE” zostal
wymyslony niedawno, OHIM wskazuje na istniejace orzecznictwo, z ktérego wynika,
iz niewystepowanie danego wyrazu w sfowniku nie jest najwazniejszym kryterium.
Tym, co faktycznie ma znaczenie, jest sposéb postrzegania tego wyrazu przez
docelowy krag odbiorcéw.

— Qcena Sadu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 oznaczenia lub wskazéwki
mogace stuzy¢ w obrocie do oznaczania wlasciwosci towaru lub ustugi, dla ktérych
zglasza si¢ wspdlnotowy znak towarowy, niezdolne sa z samej swej natury do
spelniania funkcji znaku towarowego polegajacej na wskazywaniu pochodzenia,
z zastrzezeniem mozliwosci uzyskania charakteru odrézniajacego w nastgpstwie
uzywania, przewidzianej w treéci art. 7 ust. 3 tego rozporzadzenia. Zabraniajac
rejestracji jako znaku towarowego tego typu oznaczeii lub wskazéwek, art. 7 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 pozostaje w zgodzie z lezacym w interesie ogélu
celem, jakim jest zapewnienie, by oznaczenia i wskazéwki, ktore opisuja wlasciwosci
produktéw lub ustug, dla ktérych zglasza sie wspdlnotowy znak towarowy, mogly
by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich. Przepis ten ma za zadanie nie dopuéci¢ do
sytuacji, w ktérej doszloby do zastrzezenia takich oznaczen lub wskazdwek dla
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jednego przedsiebiorstwa z racji ich zarejestrowania jako znakéw towarowych
(wyrok Trybunalu z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM
przeciwko Wrigley, Rec. str. 1-12447, pkt 30 i 31).

Oznaczenia i wskazéwki, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, sa tymi, ktére w normalnym — z punktu widzenia konsumenta — uzyciu
moga stuzy¢ czy to bezpoérednio, czy to poprzez wymienienie jednej z jego istotnych
whaéciwosci, do oznaczania takiego rodzaju towaréw lub ustug jak te, dla ktérych
zglasza sie wspdlnotowy znak towarowy (wyrok Trybunalu z dnia 20 wrzeénia
2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251,
pkt 39). A zatem nie mozna dokona¢ oceny istnienia charakteru opisowego danego
oznaczenia bez odwolywania sie z jednej strony do towaréw i uslug, dla ktérych jest
ono przeznaczone, z drugiej za§ do postrzegania go przez wlasciwy krag odbiorcéw
[wyrok Sadu z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM
(TDI), Rec. str. 1I-5167, pkt 27].

Po pierwsze, nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca nieprawidlowo interpretuje treéé
orzeczenia w sprawie EASYBANK, wskazanego w pkt 14 powyzej, przyjmujac, ze
w niniejszej sprawie, podobnie jak w przywolanym wyzej wyroku, nalezy przyjaé, ze
»znak towarowy” ,BIOKNOWLEDGE" jest ,zbyt niejasny i niedookreslony”, aby
moc przyzna¢ temu wyrazowi charakter opisowy w odniesieniu do danych towaréw
i ustug,

We wskazanym w pkt 14 powyzej wyroku w sprawie EASYBANK Sad uzyt okresler
»niejasny” i ,niedookreslony” jedynie celem okredlenia zwigzku pomiedzy znacze-
niem danego slowa a ustugami, do ktérych si¢ odnosi. W wyroku tym Sad stwierdzil,
ze ,zwigzek istniejacy pomiedzy znaczeniem sfowa EASYBANK a ustugami
$wiadczonymi przez banki internetowe wydaje sie zbyt niejasny i niedookreslony,
by méc przyznaé¢ temu slowu charakter opisowy w odniesieniu do wymienionych
wyzej ustug” (pkt 31 wyroku). A zatem wbrew temu, co twierdzi skarzaca,
w cytowanym wyroku Sad nie zakwalifikowal znaku towarowego bedacego
przedmiotem postepowania jako ,zbyt niejasnego i niedookreslonego”.
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Pierwsza cze$¢ pierwszego zarzutu zasadniczo opiera si¢ na stwierdzeniu, ze Izba
Odwolawcza niestusznie uznala, iz zgloszony znak towarowy ma charakter opisowy,
w szczegdlnosci wobec rozpatrywanych towaréw i uslug. Nalezy zatem dokonaé
analizy powyzszego zarzutu.

28
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Jak wskazala Izba Odwolawcza w pkt 11 zaskarzonej decyzji, nie ulega watpliwosci,
ze rozpatrywane w niniejszej sprawie towary i uslugi przeznaczone sa dla
wyspecjalizowanego kregu odbiorcéw z sektoréw medycznego i farmaceutycznego
lub sektoréw zwiazanych z innymi naukami biologicznymi, jak réwniez zwigzanych
z opieka zdrowotna.

Jesli chodzi o wyraz ,BIOKNOWLEDGE”, sklada si¢ on z przedrostka ,bio” oraz
stowa ,knowledge”.

Jak stusznie zauwazyla Izba Odwotawcza w pkt 9 zaskarzonej decyzji, przedrostek
+bio” pochodzi od greckiego stowa ,bios”, ktére oznacza ,zycie”. Element ten
stanowi czes¢ wielu stéw majacych zwiazek z ,zyciem”. Jesli wzia¢ pod uwage krag
odbiorcéw wlasciwy w niniejszej sprawie, element ,bio” wchodzi w skiad stéw
majacych zwigzek z zywymi organizmami (na przyktad stowa ,biologia”).

Jesli chodzi o sfowo ,knowledge”, jedna z jego definicji, jak slusznie zauwazyl OHIM,
odpowiada specyficznej informacji na dany temat. Skarzaca nie zakwestionowala
powyzszej definicji jako takiej, lecz jedynie wnioski, do jakich doszedt OHIM na jej
podstawie.

W zwigzku z tym, co powiedziano wyzej, i z uwagi na definicje kregu odbiorcéw
wlasciwego w niniejszej sprawie, umieszczenie obok siebie stéw ,bio” i ,knowledge”
w celu utworzenia wyrazu ,BIOKNOWLEDGE"” wiedzie do wniosku, ze przy-
najmniej jednym z mozliwych znaczeni tego wyrazu jest jedna Iub wiecej
specyficznych informacji na temat Zywych organizméw, a zatem informacji im
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wlhasciwych. Nalezy w tym miejscu przypomnieé, ze z uwagi na to, iz w niniejszej
sprawie chodzi o oznaczenie stowne, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94 rejestracji nalezy odméwic, jesli przynajmniej w jednym z jego mozliwych
znaczen opisuje ono wlasciwoé¢ danych towardw lub ustug (ww. w pkt 23 powyzej
wyrok w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, pkt 32).

Sad juz wczeéniej stwierdzil w odniesieniu do wyrazéw zawierajacych element ,bio”,
ze ,skrétowiec »BiolD«, skladajacy sie ze skrétéw nalezacych do stownictwa
miarodajnego jezyka (tj. jezyka angielskiego), nie stanowi odstepstwa od regut
stowotwérstwa tego jezyka i nie jest wobec tego nietypowy dla jego struktury”
[wyrok Sadu z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie T-91/01 BioID przeciwko OHIM
(BioID), Rec. str. 1I-5159, pkt 28]. Okolicznos¢, ze w niniejszej sprawie wyraz
»BIOKNOWLEDGE” stanowi jedno sfowo, nie zmienia ewentualnego sposobu jego
postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw. Nalezy w tym miejscu zauwazyé, ze
$rodowiska naukowe nienalezace do anglojezycznego kregu odbiorcéw réwniez
czesto posluguja sie jezykiem angielskim.

Jedli chodzi o opisy klas towaréw i ustug, dla ktérych zglasza sie wspSlnotowy znak
towarowy, to wszystkie one odnosza sie do ,organizméw”, tj. do jednego ze
skladnikéw wyrazu bedacego przedmiotem niniejszego postgpowania (,bio”). Poza
tym towary i ustugi, dla ktérych zglasza sie wspdlnotowy znak towarowy, obejmuja
z jednej strony noéniki informacji, z drugiej za$ towary lub ustugi pozwalajace na
dostep do tych informacji. Wynika stad, ze rozpatrywane w niniejszej sprawie towary
i ustugi umozliwiaja dostep do informacji na temat organizméw badz tez takie
informacje zawieraja.

Nalezy stwierdzi¢, Ze z uwagi na fakt, iz whsciwy krag odbiorcéw skiada sie ze
specjalistéw z zakresu nauk biologicznych oraz z sektora opieki zdrowotnej, zwiazek
pomigdzy mozliwym znaczeniem wyrazu ,BIOKNOWLEDGE”, o ktérym mowa
w pkt 32 powyzej, a rozpatrywanymi towarami i uslugami nie jest ani zbyt niejasny,
ani niedookre$lony. Przeciwnie, z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw
istnieje wystarczajaco bezposredni i konkretny zwiazek pomigdzy znaczeniem tego
wyrazu a wladciwo$ciami towardw i uslug, do ktdrych sie odnosi.
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Poza tym jesli majac na uwadze definicje slowa,knowledge” zawarta w pkt 32
powyzej nie da si¢ uczyni¢ wyraznego rozréznienia pomiedzy tym stowem a stowem
yinformacja”, tym bardziej nie mozna, wbrew temu, co twierdzi skarzaca, dokonac
rozréznienia pomigdzy tym stowem a nos$nikami danych, na ktérych informacja ta
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jest zapisafa. i

Wreszcie nalezy stwierdzié, ze stowo ,BIOKNOWLEDGE” w postaci, w jakiej
zgloszono je do rejestracji, nie zawiera innych elementéw lub wskazéwek, na
podstawie ktérych mozna byloby obali¢ powyzszy wniosek. Wniosek ten nie ulega
zmianie réwniez po wzieciu pod uwage przedstawienia graficznego czy tez ukiadu
stéw skladajacych sie na ten wyraz.

W zwigzku z powyzszym argument skarzacej, zgodnie z ktérym wyraz ,BIOK-
NOWLEDGE” zostal wymyélony niedawno i nie jest mu przypisane zadne wyrazne
znaczenie, ktére byloby zdefiniowane i powszechnie przyjete, nie moze zostac
uwzgledniony.

Jedli chodzi o charakter odrézniajacy danego wyrazu, sam fakt polaczenia dwéch
stéw bez zadnej modyfikacji graficznej lub semantycznej nie stanowi zadnej
dodatkowej cechy mogacej sprawi¢, ze znak towarowy jako caloéé¢ bylby zdolny do
odrézniania ustug skarzacej od ustug $wiadczonych przez inne przedsigbiorstwa.
Okolicznoé¢, ze dany wyraz nie wystepuje jako taki w stownikach — czy to pisany
jako jedno stowo, czy tez nie — nie wplywa w zaden sposéb na te ocene [wyroki
Sadu z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie T-19/99 DKV przeciwko OHIM
(COMPANYLINE), Rec. str. II-1, pkt 26, oraz z dnia 26 pazdziernika 2000 r.
w sprawie T-345/99 Harbinger przeciwko OHIM (TRUSTEDLINK), Rec.
str. I1-3525, pkt 37].

Poza tym, jak wspomniano w pkt 33 powyzej, odnoszac si¢ do skrétowca ,BiolD”
Sad stwierdzil, Zze ten zlozony z kilku elementéw wyraz uchybia regutom
stowotwérstwa obowigzujacym w jezyku angielskim i nie jest w zwigzku z tym
nietypowy dla jego struktury.
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W niniejszej sprawie, jak stusznie zauwazyl OHIM, struktura wyrazu ,BIOKNOW-
LEDGE” nie moze by¢ postrzegana przez zainteresowanych konsumentéw jako
nietypowa z uwagi na to, Ze jest ona zgodna z zasadami slowotwérstwa
obowigzujacymi w jezyku angielskim. Jest tak tym bardziej, ze wlasciwy krag
odbiorcéw sklada sie ze specjalistéw, ktérzy przywykli do stosowania tych dwéch
stéw, ktére tworza wyraz ,BIOKNOWLEDGE". A zatem pomimo Ze, jak twierdzi
skarzaca, wyraz ten zostal wymyslony niedawno, dla wlasciwego kregu odbiorcéw
ma on potencjalnie wystarczajaco jasne znaczenie i pozwala okreéli¢ istotne
wiadciwosci omawianych towaréw i ustug,

Majac na wzgledzie wszystko to, o czym byla mowa wyzej, nalezy stwierdzié, ze
wyraz ,BIOKNOWLEDGE" ma charakter opisowy w odniesieniu do towaréw
i ustug, dla ktérych wniesiono o rejestracje. A zatem Izba Odwotawcza nie naruszyla
prawa, stwierdzajac, ze wyraz ten w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94 moze stuzyé z punktu widzenia wlasciwego kregu odbiorcéw do oznaczania
istotnych wiadciwosci towaréw i ustug, dla ktérych zgtasza si¢ znak towarowy.

Dlatego tez pierwsza czeé¢ pierwszego zarzutu podlega oddaleniu jako bezzasadna,

W przedmiocie niestusznego skorzystania przez Izbe¢ Odwolawcza z posiadanej
wiedzy na temat danych towaréw i ustug

— Argumenty stron

Skarzgca wskazuje na fakt, ze Izba Odwolawcza skorzystala ze swojej wiedzy na
temat bedacych przedmiotem zgloszenia towaréw i ustug celem ustalenia, czy wyraz
+BIOKNOWLEDGE" objety jest dyspozycja art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94.

I1 - 205



45

WYROK Z DNIA 19.1.2005 — SPRAWA T-387/03

Zdaniem skarzacej taka dokonana post factum ocena jest niedopuszczalna z uwagi
na to, iz wiedza posiadana przez Izbe Odwolawcza uzupelnia informacje zawarte
w oznaczeniu stownym. Bez tej wiedzy Izba Odwolawcza nie moglaby dojé¢ do
wniosku, ze omawiany wyraz zawiera oznaczenia lub wskazéwki o charakterze

47

48

opisowynr— :

Skarzaca dodaje, ze w kazdym razie gdyby zastosowane przez Izbe Odwolawcza
kryterium bylo prawidlowe, oznaczenie ,BIOKNOWLEDGE” nie zostaloby uznane
za dostarczajace klarownych i pozbawionych niejasnosci informacji na temat
istotnych wlagciwodci oferowanych towaréw i ustug (w przeciwienstwie do tego, co
zostalo ustalone w pkt 13 zaskarzonej decyzji).

W odpowiedzi OHIM zarzuca skarzacej, ze zapomina ona o podstawowej zasadzie,
zgodnie z kt6ra nie mozna dokonaé oceny charakteru opisowego danego oznaczenia
inaczej niz poprzez odniesienie do towaréw i ustug, dla ktérych jest ono
przeznaczone. A zatem Izba Odwolawcza, daleka od naduzycia swojej wiedzy na
temat rozpatrywanych towaréw i ustug w celu wyciggniecia stronniczych wnioskéw,
zastosowala wlaéciwe kryterium, dokonujac oceny istnienia charakteru opisowego
wyrazu w odniesieniu do towaréw i uslug, do ktérych si¢ on odnosi.

— Ocena Sadu

Jak wspomniano wyzej, odnoszac si¢ do zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94, nie mozna dokona¢ oceny istnienia opisowego charakteru
danego oznaczenia bez odwolywania si¢ z jednej strony do towaréw i ustug, dla
ktérych jest ono przeznaczone, z drugiej za$ do postrzegania go przez wladciwy krag
odbiorcéw (cytowany w pkt 24 powyzej wyrok w sprawie TDI, pkt 27).
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Przeciwnie do tego, co twierdzi skarzgca, Izba Odwolawcza slusznie odniosta sig
w niniejszej sprawie do towaréw i uslug, dla ktérych znak jest przeznaczony, by
ocenié, czy wyraz ,BIOKNOWLEDGE" powinien sta¢ sie przedmiotem odmowy
rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 40/94.

Jesli za$ chodzi o argument skarzacej, zgodnie z ktérym znak towarowy
+BIOKNOWLEDGE"” nie dostarcza wystarczajaco klarownej i pozbawionej niejas-
nosci informacji na temat istotnych wlasciwosci oferowanych towaréw i usitug, tres¢
uzasadnienia dotyczacego pierwszej czeSci pierwszego zarzutu pozwala na
wyciagniecie przeciwnego wniosku, zgodnie z ktérym z punktu widzenia wlasciwego
kregu odbiorcéw istnieje bezposredni i konkretny zwigzek pomiedzy znaczeniem
wyrazu ,BIOKNOWLEDGE” a wlasciwo$ciami towar6éw i uslug, do ktérych sie on
odnosi. Dlatego tez argument skarzacej nalezy odrzucié.

Z powyzszych wzgledéw druga cze$é pierwszego zarzutu podlega oddaleniu jako
bezpodstawna, a co za tym idzie — nalezy oddali¢ pierwszy zarzut w caloéci.

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

Z uwagi na fakt oddalenia zarzutu pierwszego oraz w zwiazku z tym iz wystarczy, by
wystapila jedna z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7
ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, by uniemozliwi¢ rejestracje danego oznaczenia jako
wspélnotowego znaku towarowego (wyrok Trybunalu z dnia 19 wrzeénia 2002 r.
w sprawie C-104/00 DKV przeciwko OHIM, Rec. str. I-7561, pkt 29) nie ma
potrzeby analizowania drugiego z zarzutéw podniesionych przez skarzacy, opartego
na naruszeniu art. 7 ust, 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Majac powyzsze na uwadze, skarge nalezy oddalié.
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W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony

przeciwnej, strona przegiywajaca sprawe. Poniewaz skarzgca—przegrala: -sprawey———-
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obcigzy¢ ja kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD PIERWSZE] INSTANCIJI (trzecia izba)

orzeka, co nastgpuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami post¢gpowania,

Azizi Jaeger Dehousse

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 19 stycznia
2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung J. Azizi
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