KWS SAAT PRZECIWKO OHIM

WYROK TRYBUNALU (druga izba)
z dnia 21 pazdziernika 2004 r.”

W sprawie C-447/02 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 49 Statutu WE Trybunalu
Sprawiedliwosci, wniesione w dniu 11 grudnia 2002 r.

KWS Saat AG, z siedziba w Einbeck (Niemcy), reprezentowana przez C. Rohnkego,
Rechtsanwalt, z adresem do dorgczenn w Luksemburgu,

wnoszgca odwolanie,

w ktorej druga strona postepowania jest:

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

strona pozwana w postgpowaniu w pierwszej instancji,
* Jezyk postgpowama: niemiecki.
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TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, C. Gulmann i J.-P. Puissochet,
N. Colneric i J. N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca), sedziowie,

rzecznik generalny: P. Léger,
sekretarz: M. Mugica Arzamendi, gléwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 marca
2004 r.,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 19 maja
2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

KWS Saat AG (zwana dalej ,KWS”) zada w odwolaniu uchylenia wyroku Sadu
Pierwszej Instancji Wspédlnot Europejskich (druga izba) z dnia 9 pazdziernika 2002 r.
w sprawie T-173/00 KWS Saat przeciwko OHIM (odciefi oranzu), Rec. str. 11-3843
(zwanego dalej ,zaskarzonym wyrokiem”), w zakresie, w jakim w wyroku tym nie
uwzgledniono jej wniosku o rejestracje koloru pomaraficzowego jako wspdlnoto-
wego znaku towarowego dla niektérych urzadzeri do obrébki materiatu siewnego
i dla niektérych produktéw rolnych, ogrodniczych i lesnych.
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Ramy prawne

Artykul 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawie wspélnotowego znaku towarowego stanowi:

»Nie s3 rejestrowane:

b) znaki towarowe, ktére pozbawione s3 jakiegokolwiek odrézniajacego charak-
teru”,

Artykul 7 ust. 3 tego rozporzadzenia stanowi:

»Ustep 1 lit. b), ¢) i d) nie ma zastosowania, jezeli w nastepstwie uzywania znak
towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla
ktorych wystepuje sie o rejestracje”.

Zgodnie z brzmieniem art. 73 cytowanego rozporzadzenia:

»Decyzje Urzedu zawieraja okreslenie przyczyn, na ktérych sa oparte. Decyzje
opieraja si¢ wylacznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do ktérych
strony zainteresowane mialy mozliwo$¢ przedstawiania swoich uwag”.
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Artykul 74 tego rozporzadzenia stanowi:

»1. W trakcie postgpowania Urzad bada stan faktyczny z urzedw; jednakze
w postepowaniu odnoszacym si¢ do wzglednych podstaw odmowy rejestracji Urzad
ogranicza si¢ w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodéw i argumentéw
przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zado$¢uczynienia.

2. Urzad moze nie wzigé¢ pod uwage stanu faktycznego lub dowodéw, ktérych
zainteresowane strony nie przedstawily w odpowiednim terminie”.

Okolicznosci faktyczne sporu

KWS jest spétka majaca siedzibe w Niemczech.

W dniu 17 marca 1998 r. przedstawila ona Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (zwanego dalej ,Urzedem”)
zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia
nr 40/94.

Oznaczeniem, dla ktérego ztozono wniosek o rejestracje, jest kolor pomarariczowy
per se o symbolu HKS7.
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Towary i uslugi objete wnioskiem o rejestracje oznaczenia naleza do klas 7, 11, 31
i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i uslug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca
1957 r., zrewidowanego oraz zmienionego, i odpowiadaja nastepujgcemu opisowi:

— ,urzgdzenia do obrébki nasion, to jest ich czyszczenia, zaprawiania, otoczko-
wania, kalibrowania, poddawania ich dzialaniu substancji aktywnych, kontroli
ich jakosci i ich przesiewania” (klasa 7),

— ,urzadzenia do obrébki nasion poprzez ich suszenie” (klasa 11),

— ,produkty rolne, ogrodnicze i le$ne” (klasa 31),

— ,doradztwo techniczne i zawodowe poradnictwo gospodarcze w zakresie
uprawy roélin, w szczeg6lnoséci w dziedzinie nasiennictwa” (klasa 42).

Decyzja z dnia 25 marca 1999 r. ekspert Urzedu odrzucil zgloszenie KWS z powodu
niespelnienia przez zgloszony znak towarowy, wymogu posiadania charakteru
odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

W dniu 21 maja 1999 r. KWS wniosta do Urzgdu odwolanie od tej decyzji.
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Decyzja z dnia 19 kwietnia 2000 r. (sprawa R 282/1999-2, zwang dalej ,zaskarzona
decyzjg”), notyfikowang KWS w dniu 28 czerwca 2000 r., Druga Izba Odwolawcza
nie uwzglednila odwolania. Zasadniczo uznala ona, Ze zgloszony znak towarowy
pozbawiony jest charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

Zaskarzona decyzja wskazuje w pkt 17 i 18:

»17 [...] z badan izby wynika, Ze kolor wskazany we wniosku nie cechuje si¢ niczym
oryginalnym ani niezwyklym w przedmiotowym sektorze.

18 Od pewnego czasu producenci materialu siewnego barwig swoje produkty za
pomoca barwnikéw. Dziatanie to ma na celu zasygnalizowanie, ze nasiona
zostaly poddane obrébce (np. obrébce za pomoca pestycydéw, $rodkéw
grzybobdjczych i chwastobojczych). W zwigzku z powyzszym na rynku
wystepuja réwniez przedsigbiorstwa produkujace barwniki przeznaczone do
materialu siewnego. Oto w jaki spos6b producent reklamuje swoje towary:

»[...] Colorants identify treated seeds, as well as transgenic seeds [...] Seed
colorants identify treated seed, reducing mishandling of seed treated with active
ingredients such as fungicide or insecticide. With the help of seed colorants and
coatings, producers will feel confident that their seed investment is safe [...]«

http://www.bucolor.com/seeds/colorants.htm
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(»[...] barwniki identyfikuja nasiona poddane obrébce, jak réwniez genetycznie
zmodyfikowane [...] barwniki do nasion pozwalaja na zidentyfikowanie
materialu siewnego poddanego obrébce i na zredukowanie niewta$ciwego
uzycia nasion poddanych obrébce za pomoca substancji aktywnych takich jak
$rodki grzybobdjcze i owadobodjcze. Barwniki i zaprawy dostarczaja producen-
tom gwarancji, ze ich inwestycja w material siewny jest bezpieczna [...]J«)"

Zaskarzony wyrok

W dniu 28 czerwca 2000 r. do Sadu Pierwszej Instancji zostala wniesiona przez KWS
skarga o stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji, oparta na dwéch zarzutach;
po pierwsze — zarzucie naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 i po
drugie — zarzucie naruszenia art. 73 i 74 tego rozporzadzenia.

Zaskarzonym wyrokiem Sad czesciowo uwzglednil skarge KWS.

W przedmiocie zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 Sad
orzekl, w pkt 33 zaskarzonego wyroku, w odniesieniu do produktéw rolnych,
ogrodniczych i le$nych nalezacych do klasy 31, a w szczeg6lnosci nasion:

»l...] uzywanie koloréw, w tym odcienia oranzu bedacego przedmiotem wniosku [ub
odcieni bardzo zblizonych, nie jest rzadkoscia w przypadku tych towaréw. Wobec
tego zgloszone oznaczenie nie pozwala wlasciwemu kregowi odbiorcéw odrdznié
w sposOb natychmiastowy i pewny towarédw skarzacej od towaréw innych
przedsiebiorstw, do ktérych barwienia uzyto innych odcieni oranzu”.
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W przedmiocie urzadzeri do obrdbki nalezacych do klas 7 i 11 orzekt on w pkt 40
zaskarzonego wyroku:

»l...] Izba Odwotlawcza prawidlowo stwierdzita w pkt 21 zaskarzonej decyzji, ze
maszyny o tym lub podobnym kolorze nie naleza do rzadkosci. Nalezy stwierdzi¢, ze
wobec tego, iz ma on charakter powszechny, oranz nie pozwala wlasciwemu kregowi
odbiorcéw odréznié, w sposéb natychmiastowy i pewny, urzadzen skarzacej od
maszyn o podobnym odcieniu oranzu, lecz innym pochodzeniu handlowym. Tak
wiec wlasciwy krag odbiorcow bedzie raczej postrzegaé zgltoszony kolor jako zwykly
element wylkoriczenia omawianego wyrobu”.

Natomiast w przedmiocie ustug nalezacych do klasy 42 Sad orzekl w pkt 46 tego
wyroku:

»[...] oznaczenie ustanowione przez odciei oranzu jako takie moze umozliwié
whadciwemu kregowi odbiorcéw odréznienie przedmiotowych ustug od ustug
majacych inne pochodzenie handlowe, w przypadku gdy odbiorcy ci beda musieli
dokona¢ wyboru przy okazji pézniejszego zakupu”,

Sad uwzglednit zatem zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
w zakresie ustug nalezacych do klasy 42. Oddalil go w odniesieniu do produktéw
rolnych, ogrodniczych i leénych nalezacych do klasy 31, jak réwniez w zakresie
urzadzen do obrdbki nalezacych do klasy 7 i 11.

Jezeli chodzi o zarzut naruszenia art. 73 i 74 rozporzadzenia nr 40/94, Sad stwierdzit
w odniesieniu do art. 73, ze Izba Odwolawcza dopelnita obowigzku uzasadnienia
swojej decyzji.
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W tym wzgledzie, z jednej strony, stwierdzil on w pkt 56 zaskarzonego wyroku, ze
KWS dysponowala materialami niezbednymi do zrozumienia zaskarzonej decyzji
i zakwestionowania jej zgodnosci z prawem przed sadem wspolnotowym.

Z drugiej strony, orzekt on w pkt 59 tego wyroku, ze Izba Odwolawcza nie naruszyta
art. 73 rozporzadzenia nr 40/94, nie zawiadamiajac KWS o dokumentach uzytych
wylacznie w celu przygotowania i uzasadnienia zaskarzonej decyzji w oparciu
o podstawy i rozumowanie znane KWS.

Co sig tyczy art. 74 rozporzadzenia nr 40/94, Sad stwierdzil, w sposéb przedstawiony
ponizej, ze Izba Odwolawcza dopelnita przewidzianego w tym przepisie obowiazku
zbadania stanu faktycznego z urzedu:

,60 [...] Izba Odwolawcza prawidlowo zbadala i wykorzystala pewne fakty istotne
dla oceny odrézniajacego charakteru oznaczenia w odniesieniu do réznych
towar6w i ustug wskazanych w zgloszeniu znaku towarowego. W tym wzgledzie
podobne decyzje wydane wczesniej przez Urzad lub przykiady znalezione
w Internecie nie stanowia ani substytutu rozumowania przedstawionego
w zaskarzonej decyzji ani nowych faktdw, ktdére nie zostaly zbadane przez
Urzad, lecz elementy dodatkowe wskazane przez Urzad w jego pismach
procesowych w celu umozliwienia weryfikacji podstawy prawnej zaskarzonej
decyzji”.

Wobec powyzszego oddalit on w calosci zarzut naruszenia art. 73 i 74
rozporzadzenia nr 40/94.
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s Ostatecznie Sad stwierdzil niewaznos$¢ zaskarzonej decyzji w zakresie dotyczacym
uslug nalezacych do klasy 42, oddalil skarge w pozostalym zakresie i orzekl, ze KWS
poniesie wlasne koszty oraz dwie trzecie kosztéw Urzedu.

Zadania stron

26 KWS wnosi do Trybunatu o:

— uchylenie zaskarzonego wyroku w zakresie, w jakim oddala on skarge,

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji w zakresie, w jakim niewazno$¢ ta
nie zostala orzeczona w zaskarzonym wyroku,

— obciazenie Urzedu kosztami postepowania.

2 Urzad wnosi do Trybunalu o:

— oddalenie odwolania,
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— obciazenie KWS kosztami postepowania.

W przedmiocie odwolania

Urzad podnosi w swojej odpowiedzi na odwolanie, ze ,rejestracja omawianego
znaku towarowego stanowigcego kolor musiala réwniez spotka¢ si¢ z odmowa
w odniesieniu do ustug wskazanych przez wnoszaca odwolanie, a dotyczacych
poradnictwa w dziedzinie uprawy roélin. Urzad nie podwaza wyroku Sadu jako
takiego. Nie powinno to jednak stanowi¢ dla Trybunalu Sprawiedliwosci przeszkody,
by w przedmiocie ochrony pozbawionych ksztaltéw znakéw towarowych w postaci
koloru orzec w sposdb, ktéry w danym przypadku nie musi koniecznie pozostawac
w zgodnosci z wywodami zaskarzonego orzeczenia”.

Z tego o$wiadczenia Urzedu wynika, ze wyraznie powstrzymal si¢ on od wniesienia
odwolania wzajemnego, majgcego na celu uchylenie zaskarzonego wyroku
w zakresie, w jakim dotyczy on ustug nalezacych do klasy 42, pomimo watpliwosci
co do zasadnoéci orzeczenia Sadu w tym zakresie.

Spor przed Trybunalem, a w konsekwencji niniejszy wyrok, jest wiec ograniczony do
wniosku o rejestracje znaku towarowego dla towaréw nalezacych do klas 7, 111 31.

Na poparcie w ten sposéb ograniczonego odwolania KWS podnosi cztery zarzuty.
W pierwszym zarzucie wskazuje na naruszenie art. 74 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94, przewidujacego badanie stanu faktycznego z urzedu, w drugim naruszenie
prawa do przedstawienia uwag, w trzecim naruszenie obowigzku uzasadnienia
i w czwartym nieprawidiowa wykladnie art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia
w zakresie wymogu odnoszacego si¢ do charakteru odrézniajacego.
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W przedmiocie zarzutu pierwszego

W pierwszym zarzucie KWS podnosi, ze Sad, ograniczajac si¢ do stwierdzenia
w pkt 60 zaskarzonego wyroku, iz Izba Odwolawcza ,prawidlowo zbadala
i wykorzystala pewne istotne fakty”, nie spelnil wymogéw art. 74 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94, zgodnie z ktérym ,Urzad bada stan faktyczny z urzedu”.
Sad pominat zatem fakt, ze przepis ten nie wymaga jedynie stwierdzenia, czy stan
faktyczny zostal zbadany, ale réwniez upewnienia sig, ze badanie to bylo
wystarczajaco wyczerpujace. W opinii KWS badanie przeprowadzone przez Urzad
powinno bylo by¢ wystarczajaco dokladne, aby pozwoli¢ Urzedowi na uzyskanie
pewnosci co do zaistnienia podstaw odmowy rejestracji w rozumieniu art. 7 tego
rozporzadzenia.

Przed wydaniem swej decyzji Urzad nie zbadal ,pewnych faktéw”, lecz ,jeden fakt”.
W pkt 17 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza odwotlala si¢ do swoich
sposzukiwan”. Jako jedyny wynik tych poszukiwan wskazala ona w pkt 18 tej
decyzji witryne internetowa ,www.bucolor.com”. Witryna ta nie jest wystarczajaca
dla uzasadnienia odmowy. W istocie jako witryna jednego producenta nie jest ona
wystarczajagca dla ustalenia powszechnego zwyczaju. Ponadto chodzi tu
o przedsigbiorstwo amerykarniskie. Wszakze zwyczaje wystepujace na rynku
amerykariskim co do zasady nie stanowia dowodu zwyczajéw wystepujacych na
terytorium Wspdlnoty. Wreszcie strona gléwna tej witryny jest redagowana w jezyku
angielskim. Nie jest zatem dostepna wlasciwemu kregowi odbiorcéw we Wspédlno-
cie.

Nalezy zatem stwierdzié, ze celem zarzutu pierwszego KWS jest zakwestionowanie
oceny okolicznodci faktycznych dokonanej przez Izbe Odwotawcza, a nastepnie
przez Sad.
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Jednakze z art. 225 WE i 58 Statutu Trybunalu Sprawiedliwosci wynika, ze
odwolanie moze zosta¢ oparte wylacznie na zarzutach wskazujacych na naruszenie
prawa, z wylaczeniem jakiejkolwiek oceny okolicznosci faktycznych.

Z powyzszego wynika, Ze zarzut pierwszy jest niedopuszczalny.

W przedmiocie zarzutu drugiego

W drugim zarzucie KWS powoluje si¢ na naruszenie prawa do przedstawienia uwag,
po pierwsze, w ramach postepowania przed I1zba Odwolawcza i, po drugie, w ramach
postepowania przed Sadem. Tak wigc ten drugi zarzut skiada si¢ z dwéch czesci.

W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu drugiego

W pierwszej czesci zarzutu drugiego KWS twierdzi, ze Urzad oparl zaskarzona
decyzje, w zakresie dotyczacym ustalen faktycznych, na jednym tylko dokumencie —
adresie internetowym wskazanym w pkt 18 zaskarzonej decyzji i powtérzonym
w pkt 13 niniejszego wyroku. Urzad poinformowal KWS o tym dokumencie po raz
pierwszy w zaskarzonej decyzji, i to na koniec toczacego sie¢ przed nim
postepowania. Naruszyl on zatem prawo do przedstawienia uwag.
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Zamiast zwr6ci¢ uwage na to naruszenie, Sad zbadal wylacznie zagadnienie, czy
dokumenty byly niezbedne dla zrozumienia zaskarzonej decyzji. Ponadto orzek! on
niestusznie, w pkt 58 zaskarzonego wyroku, ze ,skarzaca znala w istocie argumenty
i okolicznoéci, ktére mialy by¢ przedmiotem badania przez Izbe Odwotawcza w celu
obalenia lub potwierdzenia decyzji eksperta, a zatem skarzaca [miata] mozliwos¢
wypowiedzenia si¢ w tym przedmiocie”.

Ponadto KWS podnosi, Ze naruszenie przez Izbe Odwolawcza jej prawa do
przedstawienia uwag pozbawilo ja mozliwosci ograniczenia, w trakcie postepowania
przed ta izbg, wykazu towaréw objetych wnioskiem o rejestracje znaku towarowego
i doprowadzenia w ten sposéb do pozytywnego rozpatrzenia tego wniosku.

Nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94
decyzje Urzedu moga opieraC si¢ wylacznie na przyczynach lub materiale
dowodowym, co do ktérych strony zainteresowane mialy mozliwo$¢ przedstawienia
swoich uwag.

Zgodnie z tym przepisem Izba Odwolawcza Urzedu moze oprze¢ swoja decyzje
wylacznie na okolicznoéciach faktycznych lub prawnych, co do ktdérych strony
zainteresowane mialy mozliwo$¢ przedstawienia swoich uwag.

W rezultacie, w przypadku gdy Izba Odwolawcza gromadzi z urzedu informacje
dotyczace okolicznoéci faktycznych, ktére majg stuzyé za podstawe jej decyzji, ma
ona obowigzek poinformowaé o nich strony, by mogly przedstawi¢ swoje uwagi.

W niniejszej sprawie z akt sprawy wynika, ze Izba Odwolawcza nie poinformowata
KWS ani o rezultatach swoich poszukiwan, ani o zawartoéci witryny internetowej
wskazanej odpowiednio w pkt 17 i 18 zaskarzonej decyzji.
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Czynigc tak, naruszyla ona art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94.

W tym wzgledzie Sad naruszyl prawo, orzekajac w pkt 59 zaskarzonego wyroku, ze
Izba Odwotawcza nie uchybita art. 73 wskazanego rozporzadzenia.

Niemniej nalezy wskazaé, ze w pkt 14—16 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza,
podtrzymujac decyzje eksperta, stwierdzila, iz przedmiotowy kolor nie ma
charakteru odrézniajacego w odniesieniu do omawianych towaréw. W istocie kolor
per se co do zasady pozbawiony jest takiego charakteru, z wyjatkiem sytuacji, gdy
nabyl go w nastepstwie uzywania, a kolor pomarariczowy jest kolorem pospolitym
dla tych towaréw. Ponadto, w opinii izby, konkurenci wnoszacej odwolanie moga
by¢ réwniez zainteresowani stosowaniem tego koloru.

Powyzsze przyczyny, co do ktérych KWS mogla przedstawi¢ swoje stanowisko,
wystarczyly dla uzasadnienia nieuwzglednienia odwolania przez Izbg Odwolawcza.

Stwierdzenie zawarte w pkt 17 zaskarzonej decyzji i wynikajace z badan Izby
Odwotawczej, ktérej zdaniem kolor bedacy przedmiotem wniosku o rejestracje nie
cechuje si¢ niczym szczegdlnym w danym sektorze zawodowym, wylacznie
potwierdza podstawy, ktére sa wystarczajace dla uzasadnienia tej decyzji.
Jednocze$nie stwierdzenie zawarte w pkt 18 zaskarzonej decyzji, poparte wyciagiem
ze strony internetowej, zgodnie z ktéra producenci barwia ich material siewny
w celu wskazania, iz zostal on poddany obrdébce, ma wyltacznie charakter
potwierdzajacy.

Wynika z tego, Zze niezgodnos¢ z prawem, ktéra dotknigte sa w Swietle art. 73 zdanie
drugie rozporzadzenia nr 40/94 pkt 17 i 18 zaskarzonej decyzji, nie moze pociggac za
soba stwierdzenia niewaznosci tej decyzji.
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Tak wigc, pomimo naruszenia prawa w pkt 59, zaskarzonego orzeczenia nie nalezy
uchyli¢ (zob. podobnie wyroki z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w sprawach potaczonych
C-74/00 P i C-75/00 P Falck i Acciaierie di Bolzano przeciwko Komisji, Rec. str.
17869, pkt 122 oraz z dnia 30 wrzeénia 2003 r. w sprawie C-93/02 P Biret
International przeciwko Radzie, Rec. str. 1-10497, pkt 60, jak réwniez w sprawie
C-94/02 P Biret i Cie przeciwko Radzie, Rec. str. 1-10565, pkt 63).

Whiosku tego nie zmienia argument, zgodnie z ktérym w toku postepowania przed
Izba Odwolawcza KWS zostala pozbawiona mozliwoéci ograniczenia wykazu
towaréw wskazanych w zgloszeniu znaku towarowego. Z jednej strony, zgodnie
z art. 44 rozporzadzenia nr 40/94 i zasada 13 rozporzadzenia Komisji (WE)
nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujacego rozporzadzenie Rady (WE)
nr 40/94 w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, str. 1) KWS
mogla w kazdej chwili wystapi¢ do Urzedu z wnioskiem o ograniczenie wykazu
towar6w i uslug. Fakt, ze w toku postepowania przed Urzedem KWS nie
przedstawita takiego wniosku, nalezy przypisa¢ wyborowi dokonanemu przez
KWS, a nie pominigciu przez Izbe Odwolawcza wysluchania KWS w przedmiocie
witryny internetowej wskazanej w zaskarzonej decyzji. Z drugiej strony, zaden
element akt sprawy nie pozwala przyja¢ zalozenia, Ze ograniczenie wykazu
omawianych towaréw doprowadziloby do rejestracji znaku.

Wobec powyzszego pierwsza cze$¢ zarzutu drugiego musi zosta¢ oddalona jako
nieistotna dla sprawy.

W przedmiocie drugiej czesci zarzutu drugiego

W drugiej czesci zarzutu drugiego KWS podnosi, ze Sad nie wzial pod uwage jej
argumentéw dotyczacych wskazanej powyzej witryny internetowej. W opinii KWS
sam Sad naruszy! jej prawo do przedstawienia uwag. KWS zostala w ten sposob
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pozbawiona, w toku postepowania przed Sadem, mozliwosci ograniczenia wykazu
towardéw, dla ktérych wnioskowala o rejestracje znaku towarowego, ograniczenia,
ktére prawdopodobnie pozwolitoby na dokonanie tej rejestracji.

Nalezy przypomnie¢, ze w pkt 49 zaskarzonego wyroku Sad wyraznie podsumowat
argumentacje KWS wskazujaca na naruszenie przyslugujacego jej prawa do
przedstawienia uwag. Podsumowanie to zawiera w szczegdlnosci twierdzenie
KWS, wedtug ktérego nie zostala ona poinformowana o dokumentach, na ktérych
Urzad opart sie, podejmujac swoja decyzje.

W pkt 58 i 59 zaskarzonego wyroku Sad wypowiedzial si¢ w przedmiocie tej
argumentacji, wyraznie uzasadniajac swoje stanowisko. Cho¢, jak zostalo stwier-
dzone w pkt 46 niniejszego wyroku, jego analiza prawna jest nieprawidiowa,
z uzasadnienia tego wynika, ze Sad w calosci zapoznal si¢ z twierdzeniami KWS.

Z powyzszego wynika, ze nie naruszyl on prawa KWS do przedstawienia uwag
w toku postepowania sadowego.

Fakt, ze Sad nie naruszyt prawa KWS do przedstawienia uwag, pozbawia zasadnosci
argument, zgodnie z ktérym naruszenie to spowodowalo pozbawienie KWS, w toku
postepowania przed Sadem, mozliwoéci ograniczenia wykazu towaréw wskazanych
we wniosku o rejestracje znaku towarowego. W kazdym razie w pkt 14 zaskarzonego
wyroku Sad stusznie uznal za niedopuszczalny wniosek, ktéry KWS przedstawita
przed nim na rozprawie, majacy na celu ograniczenie wykazu towardéw. Istotnie,
whniosek taki nie odpowiada wymogom przewidzianym w rozporzadzeniach nr 40/94
i 2868/95 i zmierza do zmiany przedmiotu sporu, co pozostaje w sprzecznosci
z art. 135 § 4 regulaminu Sadu.
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Druga czgé¢ zarzutu drugiego musi zatem zosta¢ oddalona jako bezzasadna.

Tak wiec zarzut drugi nalezy oddali¢ w caloéci.

W przedmiocie zarzutu trzeciego

W zarzucie trzecim KWS podnosi naruszenie obowigzku uzasadnienia, z jednej
strony, przez Sad w zaskarzonym wyroku, a z drugiej strony, przez Izbe Odwotawcza
w zaskarzonej decyzji. Tak wigc zarzut ten skiada si¢ z dwdch czesci.

W przedmiocie pierwszej czesci zarzutu trzeciego

W pierwszej czeéci zarzutu trzeciego KWS podnosi, Ze Sad naruszyl prawo,
orzekajac w zaskarzonym wyroku, iz zaskarzona decyzja zostala uzasadniona
w sposéb wystarczajacy. W opinii KWS Sad w znacznym stopniu nie docenil
wymogu uzasadnienia.

Nalezy przypomnieé, ze zgodnie z pierwszym zdaniem art. 73 rozporzadzenia
nr 40/94 ,decyzje Urzedu zawieraja okreélenie przyczyn, na ktérych sg oparte”.

Powyzszy obowigzek uzasadnienia ma taki sam zakres jak obowigzek przewidziany
w art. 2563 WE.
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Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnienie, ktérego obowiazek przewiduje
art. 253 WE, musi przedstawia¢ w sposéb jasny i jednoznaczny rozumowanie autora
aktu w sposob pozwalajacy zainteresowanym na zapoznanie si¢ z podstawami
uzasadniajagcymi przyjety $rodek, a wlasciwemu sagdowi na wykonanie uprawnien
kontrolnych. Nie jest wymagane, by uzasadnienie obejmowalo wszystkie istotne
elementy stanu faktycznego i prawnego, w zakresie, w jakim kwestia ustalenia, czy
uzasadnienie aktu spelnia wymogi art. 253 WE musi zosta¢ oceniona w $wietle nie
tylko jego brzmienia, lecz réwniez jego kontekstu i ogélu norm prawnych
dotyczacych przedmiotowej sprawy (zob. podobnie wyroki z dnia 2 kwietnia
1998 r. w sprawie C-367/95 P Komisja przeciwko Sytraval i Brink’s France, Rec.
str. 1-1719, pkt 63 i z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie C-265/97 P VBA przeciwko
Florimeksowi i in., Rec. str. [-2061, pkt 93).

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza odrzucila zgioszenie, opierajac sig na
przestance, ze zgloszony znak towarowy pozbawiony jest charakteru odrézniajacego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Izba Odwotawcza przedstawila peine i dokladne uzasadnienie tej oceny w pkt 14-25
zaskarzonej decyzji.

Na wstepie wskazala ona, po pierwsze, ze kolor per se nie ma charakteru
odré6zniajacego, z wyjatkiem przypadkéw, gdy zostanie wykazane, ze uzyskal ten
charakter w nastepstwie uzywania i, po drugie, ze kolory musza pozosta¢ do
dyspozycji wszystkich przedsigbiorstw. Wedlug Izby Odwolawczej, wylacznie
w pewnych szczego6lnych okoliczno$ciach kolor per se méglby samodzielnie uzyskac
samoistny charakter odrézniajacy, pod warunkiem ze chodzi o kolor catkowicie
niezwykly w odniesieniu do omawianych towaréw lub uslug. Izba Odwotawcza
wskazala nastepnie w szczegdlowy sposéb powody, dla ktérych kolor pomaranczowy
nie jest niezwykly w odniesieniu do towaréw objetych wnioskiem o rejestracje.
Dodala ona, ze nie jest zwigzana przywolanymi przez KWS decyzjami niemieckich
wladz whasciwych w dziedzinie znakéw towarowych. Przypomniala na koniec, ze
KWS nie podniosia, Ze omawiany kolor uzyskal charakter odrézniajacy
w nastepstwie uzywania na mocy att. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94.
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Nie ma zadnych watpliwosci, ze takie uzasadnienie spelnia wymogi ustalone
w art. 73 zdanie pierwsze rozporzadzenia nr 40/94. Sad nie naruszyl zatem prawa,
orzekajac, iz KWS dysponowala materialami niezbednymi dla zrozumienia
zaskarzonej decyzji i zakwestionowania jej zgodnoéci z prawem przed sadem
wspolnotowym.

Wobec powyzszego pierwsza czgéé zarzutu trzeciego musi zostaé oddalona jako
bezzasadna.

W przedmiocie drugiej czesci zarzutu trzeciego

W drugiej czesci zarzutu trzeciego KWS twierdzi, ze Sad naruszyt cigzacy na nim
obowiazek uzasadnienia, ograniczajac sie do stwierdzenia, w pkt 56 zaskarzonego
wyroku, iz zaskarzona decyzja ,pozwala[la] skarzacej pozna¢ powody odrzucenia jej
wniosku”.

Lektura pkt 56 zaskarzonego wyroku ujawnia, ze punkt ten podsumowuje elementy
zaskarzonej decyzji, ktére Sad ocenil jako decydujace, i przedstawia powody, dla
ktérych ocenil, ze byly one wystarczajace. To na podstawie tego podsumowania
i wywodu Sad stwierdzil, w ostatnim zdaniu tego punktu, ze KWS dysponowata
wszystkimi materialami niezbednymi dla zrozumienia zaskarzonej decyzji
i zakwestionowania jej zgodno$ci z prawem przed sagdem wspélnotowym.

Z powyzszego wynika, Ze ten punkt zaskarzonego wyroku zawiera wystarczajace
uzasadnienie.
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Druga cze$¢ zarzutu trzeciego jest zatem bezzasadna.

W $wietle powyzszego nalezy oddali¢ zarzut trzeci w catosci.

W przedmiocie zarzutu czwartego

W czwartym zarzucie KWS podnosi, ze charakter odrézniajacy znakéw towarowych
sktadajacych sie z jednego koloru musi by¢ oceniany wedlug tych samych zasad co
charakter odrézniajacy innych typéw znakéw towarowych, w szczegdlnosci znakow
stownych i graficznych, oraz ze nie mozna naklada¢ wyzszych wymogéw. Zdaniem
KWS, wystepowanie w odniesieniu do towaréw i uslug objetych wnioskiem innych
koloréw stuzacych wskazaniu pewnych cech charakterystycznych ma male
znaczenie. Nalezy natomiast oceni¢, czy zgloszony w konkretnym przypadku kolor
jest postrzegany przez odbiorcéw jako wskazanie pewnych cech szczegdlnych. Gdy
kilku producentéw uzywa réznych koloréw w celu wskazania pewnych cech
charakterystycznych, odbiorcy dostrzegaja w tych kolorach informacje
o producencie. Nalezy wéwczas uznaé wystepowanie charakteru odrézniajacego.
W niniejszej sprawie kolor pomaranczowy nie jest uwazany przez zainteresowane
$rodowiska za wskazujacy cechy charakterystyczne omawianych towaréw i uslug,
a uzywanie go w celach dekoracyjnych lub funkcjonalnych jest wykluczone. Wobec
tego, zdaniem KWS, odrézniajacy charakter tego znaku towarowego powinien
zosta¢ uznany.

Zdaniem KWS, w zaskarzonym wyroku Sad popefnil nastepujace bledy w ocenie: Na
wstepie zastosowal on bardziej surowe kryteria w odniesieniu do znakéw
towarowych w postaci koloru niz do innych znakéw. Nastepnie blednie uznal za
kryterium charakteru odrézniajacego to, co jest wylacznie zdolnoscia wskazania
pochodzenia handlowego. Wreszcie zastosowal on wlasng oceng w miejsce oceny
dokonanej przez zainteresowane $rodowiska.
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W odniesieniu do kryteriéw oceny odrézniajacego charakteru réznych kategorii
znakéw towarowych Sad zasadnie przypomnial w pkt 29 zaskarzonego wyroku, ze
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie czyni rozréinienia migdzy
oznaczeniami o réznym charakterze. Jednakze wskazal on, réwniez zasadnie, Ze
spos6b postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw niekoniecznie jest taki sam
w przypadku oznaczenia w postaci koloru per se jak w przypadku znaku stownego
lub graficznego, powstalego na bazie oznaczenia niezaleznego od wygladu towaréw
nim oznaczanych. Jeéli odbiorcy maja zwyczaj natychmiastowego postrzegania
znakéw stownych lub graficznych jako oznaczerr wskazujacych na pochodzenie
handlowe towaru, to nie reaguja oni koniecznie w ten sam sposéb, gdy oznaczenie
taczy si¢ z wygladem zewnetrznym towaru [zob. w zakresie identycznych przepiséw
art. 3 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG =z dnia 21 grudnia 1988 r.
majacej na celu zblizenie ustawodawstw Paristw Czlonkowskich odnoszacych sie do
znakdéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie
C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 65].

W tym kontekécie kolor per se moze nabyé, w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktére obejmuje wniosek o rejestracje, charakter odrdzniajgcy w nastepstwie jego
uzywania, na mocy art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94. Natomiast, w przypadku
koloru per se, do nabycia charakteru odrézniajacego przed jakimkolwiek uzywaniem
mogloby dojé¢ wylacznie w szczegblnych okolicznosciach, zwlaszcza gdy zakres
towaréw lub ustug, ktérych dotyczy wniosek o rejestracje znaku towarowego, jest
bardzo ograniczony, a wladciwy rynek bardzo specyficzny [zob. w zakresie
identycznych przepiséw art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 dyrektywy 89/104 ww.
wyrok w sprawie Libertel, pkt 66 i 67].

Ponadto, jedli chodzi o urzadzenia do obrébki nalezgce do klas 7 i 11, Sad stwierdzit
w pkt 39 i 40 zaskarzonego wyroku, ze, po pierwsze, KWS nie przedstawila
okolicznosci pozwalajacych na stworzenie kategorii towaréw, dla ktérych pewne
kolory nie bylyby powszechnie uzywane, a po drugie, ze maszyny o zgloszonym lub
podobnym do zgloszonego kolorze nie naleza do rzadkosci.
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W przedmiocie produktéw rolnych, ogrodniczych lub le$nych nalezacych do
klasy 31, Sad stwierdzit w pkt 33 zaskarzonego wyroku, ze uzywanie koloréw, w tym
wnioskowanego odcienia oranzu lub odcieni bardzo zblizonych, nie jest rzadkoscia.

Z powyzszego wynika, ze, po pierwsze, Sad nie zastosowal surowszego kryterium do
znakéw towarowych w postaci okre$lonego koloru niz do pozostalych znakéw
towarowych i, po drugie, biorac pod uwage, ze omawiany znak towarowy
pozbawiony jest charakteru odrézniajacego w odniesieniu do towardéw, dla ktérych
zlozono wniosek o rejestracje, nie naruszyl on prawa w zakresie art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94.

W tym zakresie zarzut czwarty musi zosta¢ oddalony jako bezzasadny.

W przedmiocie zagadnienia dokiadnoéci stwierdzeni Sadu dotyczacych postrzegania
przez wlaéciwy krag odbiorcéw zastosowania koloréw do omawianych towaréw
nalezy stwierdzi¢, ze dotyczy ono oceny o charakterze faktycznym.

Z art. 225 WE i 58 Statutu Trybunalu Sprawiedliwoséci wynika, ze odwolanie moze
by¢ wylacznie oparte na zarzutach wskazujacych naruszenia przepiséw prawa,
z wylaczeniem jakiejkolwiek oceny o charakterze faktycznym.

W $wietle powyzszego w zakresie, w jakim kwestionuje on ustalenia Sadu dotyczace
sposobu postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw, zarzut czwarty jest
niedopuszczalny.

Zarzut czwarty musi zatem zosta¢ oddalony w calosci.
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88 Jako ze zaden z zarzutéw podniesionych przez KWS nie zostal uwzgledniony,
odwotanie nalezy oddalié.

W przedmiocie kosztéw

8 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, majacym zastosowanie do postepowania
w przedmiocie odwolania na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje
obcigzona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz
KWS przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z Zadaniem Urzedu — obciazyé¢ ja
kosztami postepowania.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (druga izba) orzeka, co nastepuje:

1) Odwolanie zostaje oddalone.

2) KWS Saat AG zostaje obcigzona kosztami postgpowania,

Podpisy
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