WYROK Z DNIA 11.5.2005 r. -— SPRAWY POLACZONE OD T-160/02 DO T-162/02

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCI]I (trzecia izba)
z dnia 11 maja 2005 r."

W sprawach polaczonych od T-160/02 do T-162/02

Naipes Heraclio Fournier SA, z siedziba w Vitorii (Hiszpania), reprezentowana
przez adwokata E. Armijo Chévarriego,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), poczatkowo reprezentowanemu przez J. Crespa Carrilla,
a nastepnie przez O. Montalta i I. de Medrano Caballera, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,
* Jezyk postepowania: hiszpaiiski,
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NAIPES HERACLIO FOURNIER PRZECIWKO OHIM — FRANCE CARTES (SYMBOL MIECZY, RYCERZ BULAW [ KROL
MIECZY WYSTEPUJACY W TALII KART)

w ktdrej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwolawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

France Cartes SAS, z siedziba w Saint Max (Francja), reprezentowana przez
adwokata C. de Haasa,

majgcej za przedmiot skarge na trzy decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
28 lutego 2002 r. (sprawy R 771/2000-2, R 770/2000-2 oraz R 766/2000-2) dotyczace
postepowan w przedmiocie uniewaznienia pomigdzy Naipes Heraclio Fournier SA
i France Cartes SAS,

SAD PIERWSZE] INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w skladzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czicz, sedziowie,

sekretarz: I. Natsinas,,administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skargami i replika zlozonymi w sekretariacie Sadu,
odpowiednio, w dniach 17 maja 2002 r. i 16 czerwca 2003 r.,
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po zapoznaniu si¢ z odpowiedziami na skarge i duplika OHIM zlozonymi
w sekretariacie Sadu, odpowiednio, w dniach 22 listopada 2002 r. i 5 sierpnia 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedziami na skarge i dupliky interwenienta zlozonymi
w sekretariacie Sadu, odpowiednio, w dniach 22 listopada 2002 r. i 7 listopada
2003 r.,

majac na uwadze polaczenie niniejszych spraw dla celéw procedury pisemnej oraz
ustnej, a takze dla potrzeb wydania wyroku, zgodnie z art. 50 regulaminu Sadu,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 listopada 2004 r.,

wydaje nastgpujacy

Wyrok

Okolicznosci lezace u podstaw sporu

W dniu 1 kwietnia 1996 r. skarzaca przedstawila Urzedowi Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) trzy zgloszenia
wspdlnotowych znakéw towarowych na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z p6Zn. zm,
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W sprawie T-160/02 znakiem towarowym, o ktdérego rejestracje wniesiono, jest
przedstawiony nizej graficzny znak towarowy, ktéry — zgodnie z opisem zawartym
w zgloszeniu — jest w kolorze niebieskim, jasnoniebieskim, zéltym i czerwonym,
i przedstawia ,miecz”.

W sprawie T-161/02 znakiem towarowym, o ktérego rejestracj¢ wniesiono, jest
przedstawiony nizej graficzny znak towarowy, ktéry — zgodnie z opisem zawartym
w zgloszeniu — jest w kolorze czerwonym, zéltym, zielonym, kolorze ochry,
brazowym, niebieskim i jasnoniebieskim.
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W sprawie T-162/02 znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest
przedstawiony nizej graficzny znak towarowy, ktéry — zgodnie z opisem zawartym
w zgloszeniu — jest w kolorze zéltym, kolorze ochry, bialym, czerwonym,
niebieskim i zielonym.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje ww. znakdéw, naleza do klasy 16
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r. w uzupelnionym
i zmienionym brzmieniu i odpowiadaja nastgpujacemu opisowi: ,karty do gry”.

Znaki towarowe objete zgloszeniem zostaly zarejestrowane w dniu 15 kwietnia
1998 r.

Z akt sprawy wynika, ze w roku 1998 skarzacej udato si¢ uzyskaé rejestracje jako
wspdlnotowych znakéw towarowych 23 znakéw graficznych przedstawiajacych
hiszpaniskie karty do gry lub symbole widniejace na tych kartach, wéréd ktérych
znajdowaly sie réwniez trzy wyzej opisane znaki.
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Z akt sprawy wynika réwniez, ze do 10 lutego 2000 r. skarzacej przystugiwaly prawa
autorskie do rysunkéw przedstawiajacych wszystkie 48 kart stuzacych do
hiszpariskiej gry w karty.

W dniu 7 kwietnia 1999 r. interwenient zazadal uniewaznienia tych znakéw na
podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) i b) rozporzadzenia nr 40/94, twierdzac, ze znakéw tych
dotyczyly bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji, przewidziane w art. 7 ust. 1 lit.
b)—e) ppkt iii) tego rozporzadzenia, oraz ze w czasie dokonywania zgltoszen skarzaca
byla w zlej wierze.

W dniu 15 czerwca 2000 r. Wydzial Uniewaznieri oddalil wnioski o uniewaznienie
przedmiotowych znakéw towarowych, stwierdzajac, ze rejestracja tych znakéw byta
prawem uzasadniona, oraz obcigzyl interwenienta kosztami postepowania.

W dniu 19 lipca 2000 r. interwenient wniést do OHIM trzy odwolania na podstawie
art. 57-62 rozporzadzenia nr 40/94.

Moca decyzji z dnia 28 lutego 2002 r. (sprawy R 771/2000-2, R 770/2000-2
i R 766/2000-2) (zwanych dalej ,zaskarzonymi decyzjami”), ktére doreczono
skarzacej w dniu 9 marca 2002 r., Druga Izba Odwolawcza uwzglednita odwolanie
wniesione przez interwenienta i uchylifa decyzje wydane przez Wydzial Uniewaz-
nien w dniu 15 czerwca 2000 r. Izba Odwolawcza stwierdzila, ze przedmiotowe
oznaczenia pozbawione sa charakteru odrézniajagcego w rozumieniu art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, i ze maja charakter opisowy w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. c) tego rozporzadzenia, z uwagi na to, ze przecietny uzytkownik tych kart
do gry postizega je jako opisujace wlasciwosci hiszpanskich kart do gry.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonych decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postgpowania

Interwenient wnosi do Sadu o:

— utrzymanie zaskarzonych decyzji w mocy;

— uniewaznienie wspélnotowych znakéw towarowych, ktérych dotyczy niniejsze
postepowanie;
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— obcigzenie skarzgcej kosztami poniesionymi przez interwenienta w zwigzku
z postepowaniem w przedmiocie uniewaznienia oraz w zwigzku
z postepowaniem w przedmiocie skargi.

W przedmiocie dopuszczalnoéci zadan i zarzutéw podniesionych przez
interwenienta

Skarzaca twierdzi, ze Sgad nie moze uwzglednié¢ zadan i zarzutéw interwenienta
z uwagi na to, Ze nie zmierzaja one ani do stwierdzenia niewaznosci, ani do zmiany
zaskarzonych decyzji. Zdaniem skarzacej Sad nie moze jednocze$nie utrzymac
w mocy zaskarzonych decyzji i uwzglednié¢ zadania uniewaznienia przedmiotowych
znakoéw towarowych z przyczyn odmowy rejestracji innych niz te, ktére stanowily
podstawe zaskarzonych decyzji.

W tym wzgledzie Sad przypomina, ze zgodnie z art. 134 § 2 regulaminu Sadu
interwenienci maja takie same prawa procesowe jak strony gléwne. Moga oni
popiera¢ zadania strony giéwnej, moga réwniez wnosi¢ zadania i zarzuty, niezaleznie
od tych wniesionych przez strony gléwne. Zgodnie z § 3 ww. artykulu interwenient
moze, w odpowiedzi na skarge, zadaé stwierdzenia niewaznosci lub zmiany decyzji
Izby Odwolawczej w odniesieniu do kwestii niewymienionych w skardze, a takze
podnie$¢ zarzuty, ktdére nie zostaly w skardze zawarte.

Z tego wzgledu interwenient uprawniony byl do przedstawienia takich zadan
i zarzutéw, ktére nie zostaly podniesione przez strony gléwne. Interwenient
zakonczyl swoja odpowied? na skarge nastgpujacymi sfowami: ,A zatem wnosi sig
do Sadu o utrzymanie w mocy [zaskarzonych decyzji] w czgsci, w ktérej uchylaja one
decyzje Pierwszego Wydzialu Uniewaznieri; uniewaznienie [przedmiotowych]
znakéw towarowych oraz obcigzenie [skarzgcej] [poniesionymi przez interwenienta]
kosztami postepowania w przedmiocie uniewaznienia oraz w zwigzku
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z postepowaniem w przedmiocie skargi” W opinii skarzgcej interwenient nie
przedstawit wyraZnego zadania zmiany zaskarzonych decyzji poprzez zastosowanie
art. 7 ust. 1 lit. a), d) i e) iii) rozporzadzenia nr 40/94 i, pomocniczo, art. 51 ust. 1
lit. b) tego rozporzadzenia.

Zadania zawarte w pkt 62 zlozonej przez interwenienta odpowiedzi na skarge nalezy
rozpatrywaé Iacznie z trescia pkt 8 i 9 tejze odpowiedzi. W pkt 8 odpowiedzi ,wnosi
sic do Sadu o utrzymanie w mocy [zaskarzonych decyzji] w czeéci, w ktorej
stwierdzone zostalo, ze znak[i] pozbawione [sa] charakteru odrézniajgcego, ktéry
pozwalalby na wyréznienie tych kart do gry sposréd innych na terenie calej
Wsp6lnoty na podstawie art. 7 [ust.] 2 oraz [art. 7 ust.] 1 [lit.] b) i ¢) [rozporzadzenia
nr 40/94] oraz o orzeczenie, ze ww. znak][i] towarow[e] sa niewazne na podstawie
art. 7 [ust.] 1 [lit.] a), [lit.] d) i e) iii) [rozporzadzenia nr 40/94] oraz dodatkowo na
podstawie art. 51 [ust.] 1 [lit.] b) [rozporzadzenia nr 40/94]”. W pkt 9 odpowiedzi
»wnosi si¢ jednakze do Sadu o zmiane zaskarzon[ych] decyzji w czesci, w ktoérej
stwierdzone zostalo, ze znak[i] malja] charakter odrézniajacy na terenie Hiszpanii
i ewentualnie we Wloszech”.

Z wymienionych w pkt 19 powyzej pism zlozonych przez interwenienta wynika
jednoznacznie, ze kwestionuje on tylko czeéciowo uzasadnienie decyzji podjetej
przez Izbe Odwolawcza i zwraca sie¢ do Sadu o przychylenie sie do argumentéw
uzasadniajacych, jej zdaniem, uniewaznienie przedmiotowych znakéw towarowych.
Jednakze interwenient nie kwestionuje zakresu stosowania zaskarzonych decyzji,
moca ktérych uniewazniono te znaki towarowe. Dlatego tez nie mozna uznac
interwenienta za podmiot Zadajacy zmiany zaskarzonych decyzji w rozumieniu
art. 63 rozporzadzenia nr 40/94.

Poza tym interwenient domaga si¢ zasadniczo, by Sad nakazal OHIM uniewaznienie
przedmiotowych znakéw towarowych.
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W tym miejscu nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporzadzenia
nr 40/94 OHIM zobowigzany jest do podjecia niezbednych érodkéw w celu
zastosowania si¢ do orzeczenia sadu wspélnotowego. Dlatego tez rola Sadu nie jest
wydawanie OHIM zarzadzei w tym wzgledzie. To Urzad zobowigzany jest
zastosowal si¢ do zawartego w wyroku Sadu rozstizygniecia i jego uzasadnienia
[wyroki Sadu: z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper
Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. str. 11-433, pkt 33; z dnia 27 lutego
2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec.
str. 11-683, pkt 12 oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro
przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. 11-2251, pkt 22].
W zwigzku z powyiszym zadania interwenienta, by Sad nakazal OHIM
uniewaznienie przedmiotowych znakéw towarowych, sa niedopuszczalne.

Wreszcie, interwenient domaga si¢ obcigzenia skarzacej kosztami postepowania
w przedmiocie uniewaznienia oraz kosztami postgpowania w przedmiocie skargi.

Nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z trescia art. 136 § 2 regulaminu Sgdu ,niezbedne
koszty poniesione przez strony w zwiazku z postgpowaniem przed Izba Odwolawcza
oraz koszty sporzadzenia wymaganych zgodnie z art. 131 § 4 akapit drugi
przekiad6éw pism i innych dokumentéw na jezyk postepowania, uznaje si¢ za koszty
podlegajace zwrotowi”. Z powyzszego wynika, ze koszty poniesione w zwigzku
z postepowaniem w przedmiocie uniewaznienia nie moga byé¢ uznane za koszty
podlegajace zwrotowi. A zatem Zadania interwenienta dotyczace obcigzenia
skarzacej kosztami — w czesci dotyczacej kosztéw postepowania w przedmiocie
uniewaznienia — podlegaja odrzuceniu jako niedopuszczalne.

Co do istoty sprawy

W uzasadnieniu skargi o stwierdzenie niewaznosci skarzaca podnosi dwa zarzuty:
zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oraz zarzut naruszenia
art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia.
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Nalezy na wstepie rozwazy¢ zasadnos$é drugiego spoéréd tych zarzutéw.

W przedmiocie zarzutu drugiego dotyczgcego naruszemia art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty stron

Zdaniem skarzacej zawarty w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 zakaz
dotyczy oznaczeii, ktérych zwykle uzywa si¢ do okreslenia najwazniejszych
whadciwosci towaru lub uslugi oraz oznaczer,, co do ktérych mozna rozsadnie
przypuszczad, ze spelniaja tego rodzaju funkcje informacyjna. A zatem zakaz ten ma
wylacznie na celu uniknigcie rejestracji jako wspélnotowych znakéw towarowych
oznaczen lub wskazéwek, ktére — z powodu ich podobieristwa do sposobu, w jaki
zwykle oznacza sie dane produkty, ustugi lub ich wlasciwosci — nie spelniaja funkeji
polegajacej na wskazywaniu tozsamosci przedsigbiorstw, ktére wprowadzaja takie
produkty do obrotu lub $wiadcza tego rodzaju ustugi.

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza niestusznie stwierdzila, ze przedmiotowe
znaki towarowe skladaja sie wylacznie z oznaczenn opisujacych wladciwosci
produktéw, ktérych dotycza. Skarzgca jest zdania, ze Izba Odwolawcza ograniczyla
si¢ do analizy koloru mieczy i koloru bulaw zwiazanych z przedmiotowa gra w karty
w $wietle art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Z tego powodu nie udalo jej si¢ przedstawi¢ odrgbnego, niezaleznego uzasadnienia
dla stwierdzenia, Ze przedmiotowe znaki towarowe naruszaja jej zdaniem art. 7 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.
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Poza tym, Izba Odwolawcza nadmiernie rozszerzyta zakres zastosowania zakazu
przewidzianego ww. przepisem. Oznaczenia przedstawiajace rycerza bulaw oraz
kréla mieczy nie skiadajg sie bowiem wylacznie z elementéw opisowych.

Jedli chodzi o rycerza bulaw, przedmiotowy znak towarowy zawiera pierwszy
element o rzekomo opisowym charakterze, ktérym jest bulawa dzierzona przez
rycerza oraz drugi element, ktdry nie odpowiada tej definicji, a mianowicie rysunek
rycerza, ktory jest bardziej istotny i nadaje znakowi towarowemu niepowtarzalny
i odrézniajacy charakter, niwelujacy rzekomo opisowa nature kazdego z elementéw
rozpatrywanych osobno. To samo rozumowanie znajduje zastosowanie do kréla
mieczy, dla ktérego elementem opisowym jest miecz dzierzony przez kréla.

Izba Odwolawcza nie uwzglednita faktuy, Ze elementy skladajace si¢ na przedmiotowe
znaki towarowe nie s3 oznaczeniami stuzgacymi do wskazywania na okre$lony rodzaj
towaréw, takich jak hiszpanskie karty do gry w kolorach mieczy czy bulawy, lecz sa
to elementy, ktére wyrdzniaja sie sposréd licznych innych elementéw stuzacych do
przedstawienia mieczy lub innych kart tego rodzaju. Skarzaca podkresla, ze istnieja
setki réznych wzoréw przedstawiajacych dziesie¢ lub dwanaécie kart w kolorze
mieczy czy bulaw, ktére stuza do hiszpariskiej gry w karty, do ktérej potrzeba 40 lub
48 kart. Co sig tyczy mieczy, rysunek, z ktérego sklada si¢ przedmiotowy znak
towarowy, nie odpowiada zadnej z kart do gry hiszparskiej z uwagi na to, ze jest to
element fantazyjny. Z dokumentéw przedstawionych w postegpowaniu przed OHIM
wynika, ze nie istnieja zadne reguly ani ograniczenia co do formy, barwy czy
szczeg6téw charakteryzujacych poszczegdlne figury wystepujace w hiszpanskiej grze
w karty. ’

Skarzaca nie zgadza si¢ z zalozeniem przyjetym przez Izbe Odwolawcza, zgodnie
z ktérym docelowy krag odbiorcéw zamieszkujacy poza terytorium Hiszpanii czy
Wloch postrzega¢ bedzie rzeczone znaki towarowe jako jeden z koloréw
wystgpujacych w hiszparskiej grze w karty. Jest malo prawdopodobne, by odbiorcy
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z docelowego kregu zamieszkujacy poza ww. terytorium mieli wiedze na temat tego,
ze hiszpatiska gra w karty zawiera cztery kolory, wérdd ktérych sa miecze i butawy,
i by zorientowani byli w réznych kartach stuzgcych do tej gry. W kazdym razie jest
mato prawdopodobne, by dany konsument byt w stanie rozpoznaé bulawe rycerza
butaw lub miecz kréla mieczy i stwierdzié, ze istnieje bezpo$redni zwigzek pomigdzy
przedmiotowymi oznaczeniami a poszczegolnymi kolorami hiszpariskiej gry w karty.

W opinii skarzacej potencjalny uzytkownik kart do gry w zetknigciu
z przedmiotowymi wzorami graficznymi nie bedzie ich postrzegal jako oznaczen
nawigzujacych do jednego z koloréw hiszpanskiej gry w karty (w przypadku
elementu przedstawiajacego maly miecz) lub tez do jednej z kart do takiej gry
(w przypadku wzoréw przedstawiajacych rycerza bulaw i kréla mieczy), lecz bedzie
je postrzegal jako oznaczenia zwigzane z danym producentem kart do gry.

Zdaniem OHIM, Izba Odwotawcza prawidlowo zastosowala przepisy rozporzadze-
nia nr 40/94, jako ze nie stwierdzila ona wecale, iz dwie bezwzgledne podstawy
odmowy rejestracji przewidziane w art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) ww. rozporzadzenia s3 od
siebie zalezne, i nie zaprzeczyla ona, by kazda z tych podstaw miala swéj wiasny
zakres zastosowania, Nie przeszkodzilo to jednak Izbie Odwolawczej by — biorac za
podstawe taka sama argumentacje jaka przedstawila skarzgca — dojé¢ do wniosku,
ze do przedmiotowych znakéw towarowych zastosowanie znajduja te dwie
bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji.

3

Dlatego tez, zdaniem pozwanej, Izba Odwolawcza slusznie uznala, ze zwykly,
pospolity miecz oraz zwykle, pospolite karty zawierajgce rysunek przedstawiajacy
rycerza butaw oraz kréla mieczy od razu przywoluja bezpoérednio na mysl produkty,
z ktérymi oznaczenia te powinny by¢ utozsamiane. Izba Odwotawcza stusznie zatem
uznala, Ze oznaczenia te maja charakter opisowy, poniewaz postrzegane sa one przez
przecietnego konsumenta jako przedstawiajace charakterystyczne cechy hiszpan-
skich kart do gry.

Interwenient twierdzi, ze przedmiotowe znaki towarowe skladaja sie¢ wylacznie
z oznaczen opisujacych wlasciwosci towaréw, ktdrych dotycza, a ktérymi sa: karta do
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gry typu hiszpariskiego w kolorze mieczy i o wartosci jeden, karta do gry typu
hiszpariskiego w kolorze butaw przedstawiajaca figure rycerza i karta do gry typu
hiszpariskiego w kolorze mieczy przedstawiajaca figure kréla. Oznaczenia te nie
moga by¢ w zadnym razie postrzegane jako przedstawiajace inne karty do gry.
Dlatego tez docelowy krag odbiorcéw natychmiast otrzymuje informacje dotyczaca
rodzaju towaru (karta do gry), jego pochodzenia (element talii kart stuzacych do gry)
oraz jakoéci, ilosci i wartodci tego produktu.

Ocena Sadu

Nalezy przypomnied, ze zgodnie z treécig art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94
nie s3 rejestrowane ,znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub
wskazéwek, mogacych stuzyé w obrocie do oznaczania rodzaju, jakoéci, iloci,
przeznaczenia, wartoéci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru
lub $wiadczenia uslugi, lub innych whgciwoéci towaréw lub ustug”. Zaé zgodnie
z art. 7 ust. 2 tego rozporzadzenia ,ustep 1 stosuje si¢ bez wzgledu na fakt, ze
podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko w czeéci Wspélnoty”,

Artykul 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 40/94 uniemozliwia zarezerwowanie
opisanych w nim oznaczeri lub wskazéwek dla jednego przedsigbiorstwa poprzez
dokonanie ich rejestracji jako znakéw towarowych. Zadaniem tego przepisu jest
ochrona lezgcego w interesie ogélu celu, jakim jest zapewnienie, by tego rodzaju
oznaczenia lub wskazéwki mogly by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich (zob.
podobnie w wyrokach Trybunatu: z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach potaczonych
C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. 1-2779, pkt 25; z dnia
8 kwietnia 2003 r. w sprawach potaczonych od C-53/01 do C-55/01 Linde i inni,
Rec. str. 1-3161, pkt 73; z dnia 6 maja 2003 t. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec.
str. 1-3793, pkt 52; z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00 Campina Melkunie,
Rec. str. 1-1699, pkt 35 oraz w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland,
Rec. str.I-1619, pkt 95). :
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A zatem oznaczenia i wskazéwki, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94, naleza do tych, ktére w normalnym, z punktu widzenia
konsumenta, uzyciu moga sluzy¢ do oznaczania — czy to bezposrednio, czy to
poprzez wskazywanie jednej z istotnych cech — towaru lub ustugi, takich jak te, dla
ktérych wniesiono o rejestracje znaku (wyrok Trybunalu z dnia 20 wrze$nia 2001 r.
w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, pkt 39).

Oceny charakteru opisowego danego znaku nalezy dokonywaé z jednej strony
w odniesieniu do towaréw lub ustug objetych zgloszeniem tego oznaczenia, z drugiej
za§ — w odniesieniu do sposobu postrzegania tego oznaczenia przez docelowy krag
odbiorcéw, ktéry tworzg konsumenci tych towaréw lub ustug [wyrok Sadu z dnia
20 marca 2002 r. w sprawie T-356/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM
(CARCARD), Rec. str. I1-1963, pkt 25].

W niniejszej sprawie nalezy przede wszystkim stwierdzi¢, ze towarami, ktérych
dotycza przedmiotowe znaki towarowe, s karty do gry. Bezspornym jest, ze chodzi
w szczegblnodci o karty do gry zwane hiszpaniskimi, ktére sa w powszechnym uzyciu
na terenie Hiszpanii, mimo iz skarzaca twierdzi, ze korzysta z przedmiotowych
znakéw réwniez dla innych rodzajéw kart do gry.

Z akt sprawy wynika, ze hiszpariska gra w karty (,la baraja espafiola”) obejmuje 40
albo 48 kart poczawszy od asa do siédemek lub dziewiatek, po ktérych nastepuja:
paz (,sota”), rycerz (,caballo”) oraz krdl (,rey”). Czterema kolorami sg: denary
(»oros”), puchary (,copas”), butawy (,bastos”) i miecze (,espadas”).

Jest zatem kwestia bezsporng, ze dwa sposréd trzech przedmiotowych znakéw
towarowych przedstawiaja dwie karty hiszparskie: rycerza bulaw (sprawa T-161/02)
oraz kréla mieczy (sprawa T-162/02). Co si¢ za$§ tyczy wzoru przedstawiajacego
miecz (sprawa T-160/02), sam w sobie nie odpowiada on zadnej z tych kart, lecz
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skiada si¢ z jednego elementu, symbolu, ktéry uzywany jest jako element typowy dla

kart w kolorze mieczy. Whrew temu, co twierdzi interwenient, nie przedstawia on

warto$ci jedynki lub ,asa” dla kart w kolorze mieczy. Z akt sprawy wynika, Ze karta

przedstawiajaca asa w kolorze mieczy rézni si¢ od przedstawionego w pkt 2 powyzej

symbolu.

Co sig¢ tyczy docelowego kregu odbiorcéw, nalezy stwierdzié, ze chodzi tu
o wszystkich potencjalnych nabywcéw kart do gry (w szczegélnoéci Hiszpandw).
Przedmiotowe towary przeznaczone sa do powszechnego uzytku, nie za$ tylko do
uzytku profesjonalistéw czy amatoréw gry w karty, ze wzgledu na to, ze kazdy w tym
czy innym momencie moze dokona¢ czy to jednorazowego zakupu takich towaréw,
czy tez nabywaé je w sposéb regularny. Dlatego tez docelowym kregiem odbiorcéw
sa przecigtni konsumenci, wlasciwie poinformowani, dostatecznie uwazni i rozsadni,
w szczegdlnosci zamieszkujacy teren Hiszpanii.

Dlatego tez, by stwierdzié¢, czy w niniejszej sprawie stosuje si¢ art, 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94, nalezy zbadaé, po pierwsze, czy z punktu widzenia
docelowego kregu odbiorcéw istnieje wystarczajgco bezpoéredni i konkretny
zwigzek pomiedzy znakami graficznymi przedstawiajacymi rycerza bulaw i krdla
mieczy a kategoriami produktéw, dla ktérych znaki te zostaly zarejestrowane [zob.
podobnie w wyroku Sadu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-355/00
DaimlerChrysler przeciwko OHIM (TELE AID), Rec. str. 11-1939, pkt 28].

W tym wzgledzie nalezy stwierdzié, Ze rysunki przedstawiajace rycerza butaw i kréla
mieczy przez docelowy krag odbiorcéw kojarzone sa bezpoérednio z kartami do gry,
nawet jesli cze$¢ tych odbiorcéw nie zna hiszpariskich kart do gry. Kazdy, kto grat
w karty — nieistotne jakie — rozpozna w tych rysunkach karty do gry ze wzgledu na
to, ze krdl i rycerz s3 symbolami czesto uzywanymi w kartach do gry. Stwierdzenia
powyzszego nie jest w stanie podwazy¢ okoliczno$é, iz czesé odbiorcéw, ktérzy nie
znajq hiszpanskich kart do gry, nie zawsze bedzie w stanie dokonaé bezposredniego
powigzania tych rysunkéw z konkretnym kolorem czy wartoscia kazdej z tych dwéch
kart.
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Hiszpanie w kazdym razie bezposrednio kojarzg przedmiotowe rysunki
z konkretnym kolorem i warto§cig dwdch hiszpanskich kart do gry. Potencjalny
hiszpanski nabywca kart do gry bedzie postrzegat kazde z przedmiotowych oznaczeri
jako odnoszace si¢ do konkretnej karty.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze o ile sluszne jest stwierdzenie skarzacej, iz
istnieja liczne wzory pozwalajace rozpoznaé karty w danym kolorze, to jednak kazde
z przedsiebiorstw wytwarzajacych hiszpariskie karty do gry i wprowadzajacych je do
obrotu zawsze uzywa symboli rycerza i butawy, by przedstawi¢ karte o wartosci
jedenascie w kolorze bulaw, badZz tez symboli w postaci kréla i miecza, by
przedstawi¢ karte o wartoéci dwanascie w kolorze mieczy. Dlatego tez nie mozna
przychyli¢ si¢ do twierdzenia skarzacej, jakoby nie istnialy zadne ograniczenia co do
formy, barwy, czy okre§lonych szczegéléw stanowiacych o wlasciwosciach danych
figur w hiszpanskiej grze w karty.

Co wigcej, nalezy przypomnied, ze o ile zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94 odmowa rejestracji na podstawie zawartej w tym przepisie uzasadniona jest
wowczas, gdy znak towarowy sklada si¢ ,wylacznie” z oznaczen lub wskazéwek,
mogacych stuzyé do oznaczania wlaéciwoéci danych towaréw lub uslug, to jednak
przepis ten nie naklada wymogu, zgodnie z ktérym te oznaczenia lub wskazéwki
mialyby by¢ jedynym sposobem oznaczania tych wlasciwoéci (zob. podobnie
w powolanych wyzej wyrokach w sprawie Campina Melkunie, pkt 42 oraz
Koninklije KPN Nederland, pkt 57). Dlatego tez mozliwo$¢ nieco innego
przedstawienia rycerza, kréla, miecza i bulawy nie zmienia faktu, ze przedmiotowe
znaki towarowe majg charakter opisujacy wlasciwosci kart do gry.

W zwigzku z powyzszym w szczegllno$ci konsumenci hiszpanscy zauwaZaja
bezposredni i konkretny zwigzek pomiedzy przedmiotowymi znakami towarowymi
a kartami do gry.
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Po drugie nalezy zbadaé, czy z punktu widzenia docelowego kregu odbiorcéw
istnieje wystarczajaco bezpoéredni i konkretny zwigzek pomiedzy graficznym
znakiem towarowym przedstawiajacym miecz a kategoriami towardw, dla ktérych
zostal on zarejestrowany.

Nalezy stwierdzi¢, ze potencjalny konsument bedacy uzytkownikiem kart do gry
(przynajmniej w Hiszpanii) postrzegal bedzie przedmiotowe oznaczenie jako
nawigzujace do jednego z koloréw hiszparskiej gry w karty. Dlatego tez,
przynajmniej z punktu widzenia konsumentéw hiszpanskich, istnieje bezposredni
i konkretny zwigzek pomiedzy przedmiotowym znakiem towarowym
a przedmiotowymi towarami, tj. kartami do gry.

Ponadto, kaide z przedsigbiorstw wytwarzajacych hiszparniskie karty do gry
i wprowadzajacych je do obrotu zawsze uzywa symbolu miecza, by przedstawic
karty w kolorze mieczy.

Majac na uwadze okoliczno$é, ze dla zasadnej odmowy rejestracji danego znaku
towarowego wystarczy, by podstawy odmowy rejestracji istnialy tylko w czesci
Wspdlnoty, wystarczajacym jest, by graficzny znak towarowy skiadajacy sie
z rysunku przedstawiajacego miecz mial charakter opisowy na terenie Hiszpanii,

Po trzecie, nalezy stwierdzi¢, ze — wbrew temu, co twierdzi skarzaca — rejestracja
przedmiotowych znakéw moglaby wywolaé skutek w postaci uniemozliwienia
rejestracji innych wzoréw przedstawiajacych kolor mieczy lub kart do gry
przedstawiajacych rycerza bufaw i kréla mieczy z hiszparskich kart do gry, czy tez
uniemozliwienia korzystania z takich wzoréw.
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W tych okolicznosciach nalezy uznaé, ze przedmiotowe znaki towarowe maja
charakter opisowy w stosunku do towardw, ktérych dotycza.

Odnoszac sie do twierdzenia skarzacej, zgodnie z ktérym Izbie Odwolawczej nie
udalo sie przedstawi¢ odrebnego, niezaleznego uzasadnienia dla stwierdzenia, ze
przedmiotowe znaki towarowe naruszaja jej zdaniem art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94, nalezy podkresli¢, ze kazda z podstaw odmowy rejestracji
wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 jest niezalezna od pozostatych
i podlega odrebnej weryfikacji. Poza tym, kazda z tych podstaw odmowy rejestracji
nalezy rozpatrywac¢ w $wietle interesu ogétu, ktéremu ma ona stuzy¢. Uwzgledniany
przy dokonywaniu analizy kazdej z podstaw odmowy rejestracji interes ogétu moze,
a nawet powinien, powodowaé wycigganie réznych wnioskéw — w zaleznosci od
tego, ktéra z podstaw odmowy rejestracji jest aktualnie analizowana (wyroki
Trybunalw: z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach polaczonych C-456/01 P
i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. I-5089, pkt 45 i 46 oraz z dnia
16 wrze$nia 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz.
str. 1-8317, pkt 25).

Jednakze istnieja sytuacje, w ktérych zakresy zastosowania podstaw odmowy
rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt b)~d) rozporzadzenia nr 40/94 nakladaja
si¢ na siebie. W szczegdlnosci znak towarowy, ktéry ma charakter opisowy
w stosunku do wlasciwosci towaréw lub ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) ww.
rozporzadzenia, bedzie z tego powodu zawsze pozbawiony charakteru odrézniaja-
cego w odniesieniu do tych towaréw lub uslug w rozumieniu lit. b) tego przepisu.
Niemniej jednak dany znak towarowy moze by¢ pozbawiony charakteru odréznia-
jacego w odniesieniu do danych towaréw lub ustug z innych przyczyn niz posiadanie
przezen charakteru opisowego (zob. analogicznie w przywolanym wyzej wyroku
w sprawie Campina Melkunie, pkt 18 i 19 oraz w powolanym wyzej wyroku
w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 85 i 86).

Okoliczno$é, ze w niniejszej sprawie Izba Odwolawcza uznala, iz przedmiotowe
oznaczenia pozbawione sa charakteru odrdézniajgcego w rozumieniu art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oraz ze maja charakter opisowy w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia z uwagi na to, ze przecigtny uzytkownik tych kart do
gry postrzega je jako przedstawiajace wlasciwosci hiszpariskich kart do gry nie
stanowi naruszenia art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94. Wbrew temu, co twierdzita
skarzaca na rozprawie, rozumowanie, na ktérym oparto zaskarzone decyzje, nie jest
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sprzeczne z zasadami wyrazonymi w przywolanym wyzej wyroku w sprawie SAT.1
przeciwko OHIM ze wzgledu na to, iz spelniony zostat warunek zastosowania art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

W konsekwencji nalezy stwierdzié, ze drugi zarzut skarzacej podlega oddaleniu.

W tych okolicznodciach i majac na uwadze fakt, Ze niemozno$é rejestracji jako
wspélnotowego znaku towarowego wystepuje juz wtedy, gdy wystapita jedna
z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji [wyrok Trybunatu z dnia 19 wrzeénia
2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str. 1-7561, pkt 29; ww.
wyrok w sprawie Giroform, pkt 30 oraz wyrok Sadu z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie T-348/02 Quick przeciwko OHIM (Quick), Rec. str. II-5071, pkt 37], nie
ma potizeby dokonywania badania zasadnosci pierwszego z zarzutéw podnoszonych
przez skarzaca.

Dlatego tez, na podstawie powyzszych rozwazan, nalezy uznaé, ze skarga podlega
oddaleniu.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art, 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe,
nalezy obcigzy¢ ja kosztami poniesionymi przez OHIM i przez interwenienta za
wyjatkiem kosztéw poniesionych przez interwenienta w zwigzku z postepowaniem
przed Wydziatem Uniewaznien, o ktérych zasadzenie interwenient wnidst.
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Z powyzszych wzgledow

SAD PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skargi zostaja oddalone.

2) Zadania interwenienta o obciaZenie skarzacej kosztami zostaja odrzucone
jako niedopuszczalne w czeéci, w ktorej dotycza kosztéw poniesionych
w zwigzku z postgpowaniem przed Wydzialem Uniewaznien.

3) Skarzaca zostaje obciazona kosztami poniesionymi przez Urzad Harmoni-
zacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) oraz
pozostalymi kosztami interwenienta.

4) Pozostale Zadania interwenienta zostaja odrzucone.

Jaeger Tiili Cziicz

Wryrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu dnia 11 maja 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung M. Jaeger
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