SECURVITA PRZECIWKO OHIM (NATUR-AKTIEN-INDEX)
POSTANOWIENIE SADU PIERWSZE] INSTANC]JI (druga izba)

z dnia 30 czerwca 2009 r.*

W sprawie T-285/08

Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte
mbH, z siedzibg w Hamburgu (Niemcy), reprezentowana przez adwokatéw M. van
Eendenburga, C. Uhliga oraz J. Naberta,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
26 maja 2008 r. (sprawa R 525/2007-4) dotyczaca rejestracji oznaczenia stownego
Natur-Aktien-Index jako wspdlnotowego znaku towarowego,

_ SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (druga izba),

w skladzie: I. Pelikdnovd, prezes, K. Jirimée (sprawozdawca) i S. Soldevila Fragoso,
sedziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 21 lipca 2008 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
3 listopada 2008 r.,
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wydaje nastepujace

Postanowienie

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 19 stycznia 2006 r. Skarzaca, Securvita Gesellschaft zur Entwicklung
alternativer Versicherungskonzepte mbH, zlozyla w Urzedzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wniosek
o rejestracje oznaczenia Natur-Aktien-Index jako wspélnotowego znaku towarowego
na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie
wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11. s. 1), ze zmianami [zastapionego
przez rozporzadzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie
wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 16, 36 i 42
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji
towar6w i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami,
i odpowiadaja dla kazdej z tych klas nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 16: ,,druki”;
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— Kklasa 36: ,analizy finansowe, doradztwo finansowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
ustugi w zakresie notowan gietdowych, ustugi rozliczeniowe, udzielanie pozyczek,
ustugi w zakresie brokerstwa gieldowego, faktoring, informacje finansowe, reklama
finansowa, ustugi finansowania, uslugi w zakresie funduszy powierniczych, ustugi
w zakresie inwestycji kapitalowych, ubezpieczenia zdrowotne, uslugi kredytowe,
ubezpieczenie na zycie, leasing, ustugi kas emerytalnych, banki (kasy) oszczed-
no$ciowe, ustugi powiernicze, zarzadzanie majatkiem, posrednictwo ubezpie-
czeniowe, informacje ubezpieczeniowe, ustugi doradztwa ubezpieczeniowego,
ubezpieczenia, zarzadzanie budowami, zarzadzanie nieruchomosciami, wycena
nieruchomosci, dzierzawa nieruchomosci, ustugi posrednictwa w sprawach nie-
ruchomosci, posrednictwo w sprawach majatku nieruchomego, ustugi posred-
nictwa finansowego, $ciaganie czynszéw, wynajem mieszkan, uslugi agencji
mieszkaniowych”;

— klasa 42: ,udzielanie licencji zwiazanych z ochrona praw wlasnoéci przemystowej”.

Decyzja z dnia 14 lutego 2007 r. ekspert odrzucil wniosek o rejestracje na podstawie
art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) oraz art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b)
i ¢) oraz art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009] ze wzgledu na to, iz zgloszone do
rejestracji oznaczenie mialo w odczuciu odbiorcéw niemieckojezycznych, po pierwsze,
charakter opisowy, a po drugie, bylo pozbawione charakteru odrézniajacego.

W dniu 4 kwietnia 2007 r. skarzaca wniosta od decyzji eksperta odwotanie do OHIM na
podstawie art. 57—-62 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 58—64 rozporzadzenia
nr 207/2009).

Decyzja z dnia 26 maja 2008 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Czwarta Izba
Odwolawcza OHIM oddalita to odwolanie. Izba Odwotawcza uznata zasadniczo, iz
zgloszone do rejestracji oznaczenie jest pozbawione charakteru odrézniajacego
w odniesieniu do niemieckojezycznych regionéw Wspdlnoty Europejskiej w rozumie-
niu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz w odczuciu niemieckojezycz-
nego kregu odbiorcéw zawiera ono ,bezposrednia informacje” umozliwiajaca
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zrozumienie, ze chodzi tu o indeks gieldowy akcji gléwnych przedsiebiorstw

ekologicznych lub ktérych dziatalno$¢ rozwineta sie w kierunku zachowania trwatosci

ekologiczne;j.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o zmiane zaskarzonej decyzji w taki sposob, iz nakaze on
rejestracje przez OHIM zgloszonego znaku towarowego jako wspélnotowego znaku
towarowego.

OHIM wnosi do Sadu o:

— odrzucenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
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Co do prawa

Zgodnie z art. 111 regulaminu, jezeli Sad jest w spos6b oczywisty niewlasciwy do
rozpoznania skargi lub jezeli skarga jest oczywiscie niedopuszczalna lub oczywiscie
pozbawiona jakichkolwiek podstaw prawnych, Sad moze, bez dalszych czynnosci
procesowych, podja¢ decyzje, wydajac postanowienie z uzasadnieniem.

W niniejszej sprawie Sad uznaje, ze dokumenty znajdujace sie w aktach sprawy
pozwalaja na wystarczajace jej wyjasnienie i postanawia — zgodnie z przepisami tego
artykulu — orzec bez przeprowadzania dalszych czynnosci procesowych.

Nalezy stwierdzic¢, ze celem jedynego zadania niniejszej skargi jest zmiana zaskarzonej
decyzji przez Sad w taki sposéb, iz nakaze on rejestracje przez OHIM zgloszonego
znaku towarowego jako wspélnotowego znaku towarowego.

Tytulem wstepu nalezy przypomnie¢, iz zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, na
podstawie art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 ust. 6 rozporzadzenia
nr 207/2009) OHIM zobowigzany jest do podjecia niezbednych s$rodkéw w celu
wykonania orzeczenia sagdu wspdlnotowego. Dlatego tez nie jest rola Sadu kierowanie
do OHIM wiazacych nakazéw w tym wzgledzie. To OHIM zobowigzany jest bowiem
zastosowac sie do zawartego w wyroku Sadu rozstrzygniecia i jego uzasadnienia [wyroki
Sadu: z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld
przeciwko OHIM (Giroform), Rec. s. II-433, pkt 33; z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie
T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz.
s. 1I-1401, pkt 24; z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie T-35/04 Athinaiki Oikogeniaki
Artopoiia przeciwko OHIM — Ferrero (FERRO), Zb.Orz. s. I1-785, pkt 15].
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Mimo iz celem jedynego zadania niniejszej skargi jest nakazanie przez Sad rejestracji
zgloszonego znaku towarowego, nalezy jednakze rozwazy¢, ze sprowadza sie¢ ono do
zadania reformatoryjnego w rozumieniu art. 63 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie
art. 65 ust. 3 rozporzadzenia nr 207/2009), ktéry stanowi w odniesieniu do skarg
wniesionych na decyzje izb odwotawczych, ze ,Trybunal Sprawiedliwosci ma
wlasciwos$¢ w sprawie stwierdzenia niewaznosci lub zmiany zaskarzanej decyzji”.

W tym zakresie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem art. 63
ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 winien by¢ czytany w $wietle art. 63 ust. 2 tego
rozporzadzenia (obecnie art. 65 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009), zgodnie z ktérym
»[s]karga moze by¢ wniesiona na podstawie braku wlasciwosci, naruszenia istotnego
wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, [rozporzadzenia nr 40/94] lub kazdego
przepisu prawnego dotyczacego ich stosowania lub naduzycia wladzy” oraz w konteks-
cieart.229 WEi230 WE [wyroki Sadu: z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie T-163/98 Procter
& Gamble przeciwko OHIM (BABY-DRY), Rec. s. 1I-2383, pkt 50, 51; z dnia 31 maja
2005 r. w sprawie T-373/03 Solo Italia przeciwko OHIM — Nuova Sala (PARMI-
TALIA), Zb.Orz. s. 11-1881, pkt 25].

Jezeli chodzi o kompetencje reformatoryjne Sadu, to zmierzaja one ku temu, by Sad
wydal decyzje, ktora powinna byta wydaé izba odwotawcza zgodnie z przepisami
rozporzadzenia nr 40/94 [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 4 pazdziernika 2006 r.
w sprawie T-190/04 Freixenet przeciwko OHIM (Ksztalt bialej matowej wygladzanej
butelki), niepublikowany w Zbiorze, pkt 16, 17].

W konsekwencji dopuszczalno$é zadania, by Sad zmienil decyzje izby odwotawczej
winna by¢ oceniana w $wietle kompetencji, ktére sa Sadowi przyznane przez
rozporzadzenie nr 40/94.
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Nalezy zaznaczy¢, ze zgodnie z art. 62 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 64
ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009) po rozpatrzeniu co do istoty odwotania wniesionego
od decyzji jednej z instancji, o ktérej mowa w art. 57 ust. 1 tego rozporzadzenia (obecnie
art. 58 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009), izba odwotawcza ,moze albo skorzysta¢
z uprawnien w granicach kompetencji posiadanych przez instancje, ktéra podjeta
zaskarzona decyzje, albo przekaza¢ sprawe do wspomnianej instancji w celu dalszego
postepowania”. Wynika z tego, ze izba odwotawcza nie jest wlasciwa do kierowania
nakazéw do instancji, ktérej decyzje badata.

Ponadto nawet przy zalozeniu, ze jedyne zadanie niniejszej skargi mozna zinterpre-
towac jako zadanie reformatoryjne, ktérego celem jest, by Sad zmienil zaskarzona
decyzje nie w taki sposdb, iz nakaze rejestracje zgloszonego znaku towarowego, lecz
w taki sposdb, ze zgloszony znak towarowy zostanie zarejestrowany, nalezy podkresli¢,
iz rejestracja wspdlnotowego znaku towarowego wynika z dokonania ustalenia, ze
zostaly spetnione przestanki przewidziane w art. 45 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie
art. 45 rozporzadzenia nr 207/2009), mimo iz wlasciwe w zakresie rejestracji
wspolnotowych znakéw towarowych instancje OHIM nie wydaja w tym wzgledzie
formalnej decyzji, ktéra moglaby sta¢ sie przedmiotem odwotlania.

Artykul 45 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi bowiem ze ,,[w] przypadku gdy zgloszenie
spelnia wymagania niniejszego rozporzadzenia i jezeli nie zostal wniesiony Zaden
sprzeciw w terminie okre§lonym art. 42 ust. 1 lub jezeli sprzeciw zostal odrzucony na
podstawie prawomocnej decyzji, znak towarowy jest rejestrowany jako wspélnotowy
znak towarowy, pod warunkiem Ze oplata rejestracyjna zostala uiszczona w wyzna-
czonym terminie”. Ten sam artykul usci$la, ze ,[w] przypadku nieuiszczenia oplaty
w tym terminie, zgloszenie uwaza si¢ za wycofane”.

Zgodnie z art. 126 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 131 rozporzadzenia
nr 207/2009) ekspert odpowiada za decyzje wydawane w imieniu OHIM w odniesieniu
do wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego, wlacznie ze sprawami
okre$lonymi w art. 36, 38 i 66 (obecnie art. 36, 37 i 68 rozporzadzenia nr 207/2009),
z wyjatkiem sytuacji, w ktérej odpowiedzialny jest Wydzial Sprzeciwéw. Ponadto
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zgodnie z art. 127 ust. 1 tego rozporzadzenia (obecnie art. 132 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009) Wydziat Sprzeciwdéw odpowiedzialny jest za wydawanie decyzji w sprawie
sprzeciwu wobec wniosku o rejestracje wspélnotowego znaku towarowego.

Z przepisow przywolanych powyzej w pkt 18 i 19 wynika zatem, ze kompetencje
przyznane ekspertowi i Wydzialowi Sprzeciwéw nie odnosza si¢ do dokonania
ustalenia, ze wszystkie przestanki dotyczace rejestracji wspolnotowego znaku
towarowego, o ktérych mowa w art. 45 rozporzadzenia nr 40/94, zostaly spelnione.

Wynika z tego, ze w ramach odwotan wniesionych od decyzji eksperta lub Wydziatu
Sprzeciwéw zgodnie z art. 57 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 izba odwolawcza bedzie
mogla, w $wietle kompetencji przyznanych jej w art. 62 ust. 1 tego rozporzadzenia,
wypowiedzie¢ si¢ jedynie w odniesieniu do niektérych przestanek rejestracji
wspdlnotowego znaku towarowego wymienionych w pkt 19 powyzej, a mianowicie
badz co do zgodnosci wniosku o rejestracje z przepisami omawianego rozporzadzenia,
badz co do wyniku rozpatrzenia sprzeciwu, ktérego przedmiotem moze stac sie ten
wniosek.

W konsekwencji nalezy stwierdzi¢, ze izba odwolawcza nie jest wlasciwa do
rozpoznania wniosku, ktérego celem jest dokonanie przez nia rejestracji wspdlnoto-
wego znaku towarowego.

W tych okolicznosciach do Sadu nie nalezy réwniez — zgodnie z przytoczonym
powyzej w pkt 14 orzecznictwem — rozpoznanie zadania reformatoryjnego,
zmierzajacego ku temu, by Sad ten zmienil z takim wlasnie skutkiem decyzje izby
odwotawczej.
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u  Z calosci powyzszych rozwazan wynika, ze nalezy odrzuci¢ jedyny zarzut niniejszej
skargi i w konsekwencji odrzuci¢ cala skarge jako oczywiscie niedopuszczalna.

W przedmiocie kosztow

35 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciazona, na Zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrata sprawe, nalezy
obciazy¢ ja kosztami postepowania zgodnie z Zzagdaniem OHIM.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (druga izba)

postanawia, co nastepuje:

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiscie niedopuszczalna.
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2) Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte
mbH zostaje obciazona kosztami postepowania.

Sporzadzono w Luksemburgu w dniu 30 czerwca 2009 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon I. Pelikdnova
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