WYROK Z DNIA 12.1.2005 r. — SPRAWY POLACZONE OD T-367/02 DO T-369/02

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCJI (czwarta izba)
z dnia 12 stycznia 2005 r. "

W sprawach polaczonych od T-367/02 do T-369/02

Wieland-Werke AG, z siedziba w Ulm (Niemcy), reprezentowana przez adwokatéw
S. Grubera oraz F. Grafa von Stoscha,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez T.L. Eichenberga oraz G. Schneidera,
dziatajgcych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

majacych za przedmiot skargi na trzy decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM
z dnia 25 wrze$nia 2002 r. (sprawy R 338/2001-1, R 337/2001-1 i R 335/2001-1)
dotyczace wnioskéw o rejestracje stownych znakéw towarowych SnTEM, SnPUR
i SnMIX jako wspdlnotowych znakéw towarowych,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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WIELAND-WERKE PRZECIWKO OHIM (SNTEM, SNPUR I SNMIX)

_ SAD PIERWSZE] INSTANC]I
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (czwarta izba),

w skladzie: H. Legal, prezes, V. Tiili i M. Vilaras, sedziowie,

sekretarz: D. Christensen, administrator,

po zapoznaniu si¢ ze skargami zlozonymi w sekretariacie Sadu w dniu 9 grudnia
2002 r.,

uwzgledniajac polaczenie niniejszych spraw dla celéw procedury pisemnej,
procedury ustnej i wydania wyroku, zgodnie z art. 50 regulaminu Saduy,

po zapoznaniu sie z odpowiedzig na skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu
28 kwietnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 czerwca 2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 14 grudnia 1999 r. skarzaca dokonala w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporza-
dzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego (Dz.U. L 11, str. 1), z p6zn. zm., trzech zgloszeri wspélnotowego
znaku towarowego.
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Znaki towarowe objete zgloszeniem to oznaczenia sfowne SnTEM, SnPUR i SnMIX.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klasy 6 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadaja nastepujacemu opisowi:

»LProdukty posrednie z metalu w ksztalcie arkuszy blachy, tasm, wsteg, drutu, rur,
profili, pretéw i tym podobnych, w szczegdlnosci z metali niezelaznych, takich jak
miedZ lub stopy miedzi, pokrytych jedno- lub dwustronnie warstwa metaliczng,
w szczegblnosci wykonana z cyny lub stopu cyny”,

Pismami z dnia 10 lutego 2000 r. ekspert poinformowatl skarzaca, ze na podstawie
art. 7 ust. 1 lit. b), c) i g) rozporzadzenia nr 40/94 zgloszone oznaczenia nie moga
zosta zarejestrowane, poniewaz stanowia opis towaréw, o ktérych mowa
w zgloszeniach, sa pozbawione charakteru odrézniajacego oraz moga wprowadzaé
odbiorcéw w blad. Zdaniem eksperta, element ,Sn” jest symbolem chemicznym
cyny. Natomiast element ,TEM” jest jego zdaniem skrétem od uzywanego w nauce
i technice terminu ,tempered”, ktéry w dziedzinie stopéw oznacza ,hartowany”.
Zatem znak towarowy SnTEM oznaczalby ,tempered tin” (cyna hartowana).
Element ,PUR” ma oznacza¢ ,czysty”, a zatem znak towarowy SnPUR to ,cyna
czysta”. Ponadto, zdaniem eksperta, element ,MIX” jest réwnoznaczny
z okresleniem ,mieszanina” w jezyku niemieckim, a zatem znak towarowy SnMIX
oznacza ,stop cyny”. Ekspert stwierdzil réwniez, ze kazdy ze zgloszonych znakéw
moégl wprowadzaé odbiorcéw w blad, jako ze towary, ktérych dotycza zgloszenia, nie
s3 zgodne z tymi wskazéwkami.
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WIELAND-WERKE PRZECIWKO OHIM (SNTEM, SNPUR I SNMIX)

Pismem z dnia 3 kwietnia 2000 r. skarzaca przedstawila uwagi odnoénie do
zastrzezeri eksperta. Ponadto ograniczyla wykaz towardw objetych zgloszeniem
znaku towarowego, rezygnujac z drugiego wyrazenia ,w szczegdlnosci”, poprze-
dzajacego fragment ,wykonang z cyny lub stopu cyny”, wskutek czego wykaz
towaréw uzyskal nastepujaca postaé:

»Produkty poérednie z metalu w ksztalcie arkuszy blachy, ta$m, wsteg, drutu, rur,
profili, pretéw i tym podobnych, w szczegdlnodci z metali niezelaznych, takich jak
miedZ lub stopy miedzi, pokrytych jedno- lub dwustronnie warstwa metaliczng
wykonana z cyny lub stopu cyny”.

Trzema decyzjami z dnia 7 i 8 lutego 2001 r. ekspert odméwil rejestracji na
podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

W dniu 4 kwietnia 2001 r. skarzaca wniosta do OHIM trzy odwolania w trybie
art. 57-62 rozporzadzenia nr 40/94,

Decyzjami z dnia 25 wrze$nia 2002 r. nr R 338/2001-1, R 337/2001-1 i R 335/2001-1
(zwanymi dalej ,zaskarzonymi decyzjami”), dorgczonymi skarzacej w dniu 10 paz-
dziernika 2002 r., Pierwsza Izba Odwolawcza nie uwzglednita odwotat. Co do
zasady uznala ona, ze skoro w $rodowiskach specjalistéw znaczenie symbolu
chemicznego ,Sn” oraz skrétéw ,TEM”, ,PUR” i ,MIX" jest czytelne, zgloszone
znaki towarowe wskazuja, odpowiednio, cyne hartowana, cyne czysta oraz stop cyny.
A zatem wedlug Izby Odwolawczej zgloszone znaki towarowe stanowia opis
towaréw, o ktérych mowa we wnioskach o rejestracje, i s3 pozbawione charakteru
odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) i b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonych decyzji,

— obcigzenie OHIM kosztami postgpowania.

OHIM wnosi do Sadu Pierwszej Instancji o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzacej OHIM kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie swojej skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty. Pierwszy z nich oparty jest
na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94. Drugi zarzut wywodzony
jest z naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.
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WIELAND-WERKE PRZECIWKO OHIM (SNTEM, SNPUR [ SNMIX)

Nalezy zatem przystapi¢ do analizy pierwszego zarzutu.

Skarzaca nie zgadza sig z twierdzeniem, jakoby oznaczenia SN'TEM, SnPUR i SnMIX
stanowily wylacznie opis towaréw, o ktérych mowa we wnioskach o rejestracje,
i podnosi, ze dla $rodowisk, do ktérych skierowane sg te towary, oznaczenia te nie
opisuja w sposéb bezposredni i konkretny jakoéci i innych cech wskazanych
towaréw.

OHIM utrzymuje, ze Izba Odwolawcza w zaskarzonych decyzjach zasadnie
odmdwita rejestracji zgloszonych znakéw towarowych.

Sad przypomina, ze zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie sg
rejestrowane ,znaki towarowe, ktére skiadaja si¢ wylacznie z oznaczen lub
wskazéwek, mogacych sluzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakoéci, ilosci,
przeznaczenia, warto$ci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru
lub $wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci towarédw lub ustug”. Ponadto art. 7
ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze ,[u]st. 1 stosuje si¢ bez wzgledu na fakt,
ze podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko w czeéci Wspdlnoty”.

Artykul 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 stoi na przeszkodzie temu, by
oznaczenia lub wskazéwki, o ktérych w nim mowa, mogly zostaé zastrzezone na
rzecz jednego tylko przedsiebiorstwa z powodu zarejestrowania ich jako znakéw
towarowych. W ten sposéb przepis ten sluzy realizacji celu lezacego w ogdélnym
interesie, aby tego rodzaju oznaczenia lub wskazéwki mogly byé swobodnie
i powszechnie uzywane przez wszystkich (zob. wyrok Trybunalu z dnia 23 paz-
dziernika 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. I-12447,
pkt 31).
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WYROK Z DNIA 12.1.2005 r. — SPRAWY POLACZONE OD T-367/02 DO T-369/02

Opisowy charakter znaku towarowego powinien by¢ oceniany z jednej strony
w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych wniesiono o rejestracje [wyroki
Sadu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-135/99 Taurus-Film przeciwko OHIM
(Cine Action), Rec. str. 1I-379, pkt 25, oraz w sprawie T-136/99 Taurus-Film
przeciwko OHIM (Cine Comedy), Rec. str. II-397, pkt 25], a z drugiej strony
w odniesieniu do sposobu postrzegania przez docelowy krag odbiorcéw, ktéry
tworza konsumenci tych towardw i ustug [wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. 11-753, pkt 29].

W niniejszej sprawie nalezy przede wszystkim zauwazy¢, ze towary, o ktérych mowa
we wnioskach o rejestracje, to produkty posrednie z metali, w szczegdlnosci z metali
niezelaznych, w ksztalcie arkuszy blachy, ta$ém, wsteg, drutu, rur, profili, pretéw
i tym podobnych, pokrytych jedno- lub dwustronnie warstwa metalicznag wykonana
z cyny lub stopu cyny.

Nalezy zatem uznaé, ze — z uwagi na specyfike tych towaréw — docelowy krag
odbiorcéw tworza specjaliéci w dziedzinie metalurgii.

Zreszty, w zakresie, w jakim specjalifci ci posiadaja znajomo$¢ terminéw i skrétéw
naukowych zwykle uzywanych w dziedzinie ich dzialalnodci, i to niezaleznie od
jezykowego pochodzenia tych terminéw i skrétéw, stwierdzi¢ nalezy, ze docelowy
krag odbiorcéw tworza specjaliéci z zakresu metalurgii w réznych krajach Unii
Europejskiej.

Wobec tego, w kontekscie stosowania art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94
i majac na wzgledzie znaczenie, jakie maja sporne oznaczenia stowne, nalezy
sprawdzi¢, czy z punktu widzenia docelowego kregu odbiorcéw istnieje bezposredni
i konkretny zwiazek miedzy tymi oznaczeniami a towarami lub uslugami, dla
ktérych wniesiono o rejestracje [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 20 marca 2002 r.
w sprawie T-355/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (TELE AID),
Rec. str. 11-1939, pkt 28].
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WIELAND-WERKE PRZECIWKO OHIM (SNTEM, SNPUR I SNMIX)

Co do znaczenia zgloszonych znakéw towarowych nalezy zauwazyé, ze kazde
z oznaczeri sfownych SnTEM, SnPUR i SnMIX sklada si¢ z dwéch odrebnych
elementdw, to jest ,Sn” i, odpowiednio, ,TEM”, ,PUR” i ,MIX".

Po pierwsze, bezsporne jest, ze wspolny dla wszystkich trzech spornych oznaczen
stownych element ,Sn” jest symbolem chemicznym cyny. Wszystkie towary, dla
ktérych skarzaca domaga sie rejestracji, sa pokryte ,jedno- lub dwustronnie warstwa
metaliczng wykonana z cyny lub stopu cyny”. Oznacza to, ze wszystkie towary, dla
ktérych skarzaca domaga sie rejestracji, zawieraja cyne, a przez to element ,Sn”
stanowi opis jednej z cech tych towaréw.

Po drugie, nalezy zbada¢ znaczenie drugiego elementu sktadowego kazdego z trzech
oznaczen, o ktérych rejestracje wniesiono.

Zaczynajac od elementu ,TEM”; odnosi si¢ on — co nie bylo kwestionowane — do
angielskiego stowa ,temper” (hartowany), wskazujacego na obrdébke termiczna,
bedaca jedna z cech charakterystycznych rozpatrywanych towaréw. Argument
skarzacej, zgodnie z ktérym termin ,temper” nie oznacza fizycznych cech towaru,
lecz proces jego wytwarzania, nie posiada znaczenia dla sprawy. Wskazanie procesu
wytwarzania towaru dotyczy bowiem réwniez jednej z jego cech charakterystycz-
nych.

Nalezy zatem uznaé, ze element ,TEM” stanowi opis jednej z cech charakterys-
tycznych towaréw, dla ktérych wniesiono o rejestracje.

Nastepnie, odnoénie do elementu ,PUR”, nalezy uznaé, ze réwniez stanowi on opis
jednej z cech charakterystycznych towaréw, dla ktérych wniesiono o rejestracje,
a mianowicie ich ,czysto$ci”.
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WYROK Z DNIA 12.1.2005 r. — SPRAWY POLACZONE OD T-367/02 DO T-369/02

Element ,MIX” za$, co nie bylo kwestionowane, wskazuje na ,mieszaning”,

Element ten stanowi zatem opis jednej z cech charakterystycznych towardw, dla
ktorych wniesiono o rejestracje, jako ze wskazuje, Ze towary te lub niektére z nich sa
wykonane ze stopu réznych metali.

Po trzecie, nalezy przystapi¢ do analizy znaczenia kazdego ze spornych oznaczeni
jako calodci.

Przypomnieé nalezy, ze aby znak towarowy utworzony z neologizmu lub stowa
powstalego wskutek polaczenia elementéw mdgl zostaé uznany za opisowy
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, nie wystarczy stwierdzenie
ewentualnego charakteru opisowego w odniesieniu do poszczegdlnych elementéw.
Istnienie takiego charakteru powinno by¢ stwierdzone réwniez w odniesieniu do
samego neologizmu lub stowa (zob. analogicznie wyroki Trybunatu z dnia 12 lutego
2004 r. w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec. str. 1-1699, pkt 37, oraz
w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 96).

Znak towarowy utworzony z neologizmu lub stowa powstalego wskutek potaczenia
elementéw, z ktérych kazdy stanowi opis cech charakterystycznych towaréw lub
ustug, dla ktérych wniesiono o rejestracje, sam w sobie stanowi opis tych towaréw
lub ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/ 94, chyba Zze istnieje
dostrzegalna réznica miedzy neologizmem lub stowem a zwykla sumg elementéw,
ktore si¢ na nie skladaja. Oznacza to, ze neologizm lub stowo, powstate wskutek
polaczenia niezwyklego w odniesieniu do tych towaréw lub ustug, tworza wrazenie
wystarczajaco dalekie od tego, jakie daje zwykly zbiér wskazéwek zawartych
w elementach, ktére si¢ na nie skladajg, w ten sposéb, ze wykracza poza sume tych
elementéw (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Campina Melkunie, pkt 43, oraz
ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 104).
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W niniejszej sprawie, jesli chodzi o oznaczenia Sh'TEM i SnPUR, z zatacznikéw do
niekwestionowanej przez skarzaca odpowiedzi OHIM wynika, ze w dziedzinie
wyrobéw metalowych, ktérych niniejsza sprawa dotyczy, zwykta praktyka jest, ze gdy
wskazuje sie konkretng ceche surowca uzytego w tych wyrobach, po okresleniu
danego surowca nastepuje wyjasniajace dopelnienie. Zatem, wbrew twierdzeniom
skarzgcej, oznaczenia Sn'TEM i SnPUR nie moga zosta¢ uznane za wymySlone
jednostki leksykalne. Ponadto, jak siusznie zauwazyl OHIM, przymiotnik ,czysty”
czesto jest umieszczany po rzeczowniku, do ktdrego sie odnosi, aby uwydatni¢ te
czystosé.

Zatem ze wzgledu na charakter towaréw wskazanych w zgloszeniu znaku
towarowego wlasciwy krag odbiorcéw natychmiast zrozumie oznaczenie slowne
SnPUR jako opis towaréw wytworzonych z czystej cyny.

Z uwagi na charakter towaréw wskazanych w zgloszeniu znaku towarowego
wlasciwy krag odbiorcéw, to jest specjaliéci w dziedzinie metalurgii, zrozumie
oznaczenie sfowne SN'TEM w ten sposdb, Ze oznaczone nim towary wytworzone sa
z cyny hartowanej. W tym wzgledzie sama skarzaca przyznaje, Ze ,w oznaczeniu tym
mozna dopatrzy¢ sie niejasnej aluzji do obrébki termicznej cyny (»cyna
hartowana«)”, lecz uwaza, Ze oznaczenie to nie moze by¢ w ten sposéb zrozumiane
od razu, przed przelozeniem symbolu chemicznego Sn na cyne. W tym miejscu
nalezy stwierdzi¢, Zze w odniesieniu do rozpatrywanych towaréw $rodowiska
specjalistéw sa natychmiast w stanie zrozumieé, ze ,Sn” oznacza cyne. W istocie
uzywanie symboli chemicznych jest powszechne w danym sektorze, co widoczne jest
na stronach internetowych, na ktére powoluje sie OHIM, a czego skarzaca nie
kwestionuje.

Jedli chodzi o oznaczenie stowne SnMIX, ze wzgledu na charakter towaréw
wskazanych w zgloszeniu znaku towarowego wlaéciwy krag odbiorcédw natychmiast
zrozumie, ze oznaczenie to stanowi opis towaréw wykonanych ze stopu miedzi.
Skarzaca nie jest w stanie dowie§é, ze zwiazek miedzy oznaczeniem SnMIX
a towarami, dla ktérych wniesiono o rejestracje, jest zbyt niejasny lub nieoczywisty,
by uznaé, ze sporne oznaczenie jest opisem tych towaréw. W istocie dla
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scharakteryzowania rozpatrywanych towaréw wystarczy sama wskazéwka, ze chodzi
o stop cyny, bez potrzeby ustalania, z jakim metalem czy inng substancja tworzy ona
mieszanine. Podobnie pozbawiony znaczenia jest argument skarzacej, iz wyrazenie
»mieszanina cyny” odnosi sie do procesu wytwalzama, gdyz proces ten jest )edna
z cech charakterystycznych towaru. : :

W konsekwencji nalezy uznal, ze oznaczenia slowne SnTEM, SnPUR i SnMIX
stanowia same w sobie opis rozpatrywanych towaréw, poniewaz nie istnieje
dostrzegalna réznica miedzy tymi oznaczeniami a zwykla suma elementéw, ktdre sie
na nie skladaja. W istocie w odniesieniu do spornych towaréw polaczenia SnTEM,
SnPUR i SnMIX nie majg charakteru niezwyklego (zob. podobnie i analogicznie ww.
wyrok w sprawie Campina Melkuni, pkt 41).

Co do oznaczenia SN'TEM Izba Odwolawcza w pkt 23 decyzji zaskarzonej w sprawie
T-367/02 stwierdzita, ze w §rodowiskach specjalistéw znane jest znaczenie skrétu
»on” oraz ze ,TEM” jest skrétem zwykle uzywanym w jezyku angielskim, choé
polaczenie obu elementéw w wyrazeniu SN'TEM nie moze zostaé potwierdzone
stownikowo. W pkt 24 zaskarzonej decyzji wskazano, ze $rodowiska specjalistéw nie
dopatrzg si¢ w oznaczeniu stownym SnTEM ,neologizmu sprzecznego z regutami
gramatycznymi”, lecz raczej skrétu jasno wskazujacego, ze chodzi o ,tempered tin”
(cyne hartowang). Na tej podstawie Izba Odwotawcza zawarla w pkt 25 zaskarzonej
decyzji wniosek, ze zgloszony znak towarowy stanowi zwykly opis rozpatrywanych
towaréw. Analogiczny tok rozumowania jest przedstawiony w pkt 24-26 decyzji
zaskarzonej w sprawie T-368/02 i w pkt 24-26 decyzji zaskarzonej w sprawie
T-369/02.

W zaskarzonych decyzjach Izba Odwolawcza uznata zatem w istocie, Ze sporne
oznaczenia nie sa niezwykle. Tym samym, wbrew twierdzeniom skarzacej, Izba
Odwolawcza nie zlekcewazyla zasad ustanowionych wyrokiem Trybunalu z dnia
20 wrzesnia 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM,
Rec. str. I-6251, dotyczacej stownego znaku towarowego BABY-DRY, pamigtajac, ze
w niniejszej sprawie bezsporne jest, ze zgloszone znaki towarowe nie sa
wymyslonymi jednostkami leksykalnymi.
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Na koniec, odnoénie do argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym wyrazenia SnTEM,
SnPUR i SnMIX nie moga by¢ uzywane dla oznaczenia produktéw posrednich jako
takich, jednej z ich istotnych cech badZ cechy wynikajacej z obrébki, jakiej zostaly
poddane, wystarczy przypomnieé, Ze nie jest niezbedne, aby skladajace sie na znak
towarowy oznaczenia lub wskazéwki, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94, byly w chwili dokonania zgloszenia rejestracji rzeczywiscie
uzywane do opisu towaréw takich jak te, dla ktérych wniesiono o rejestracje, lub
cech charakterystycznych tych towaréw. Wystarczy, aby te oznaczenia i wskazéwki
mogly byé uzywane do takich celéw (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie
Campina Melkunie, pkt 38), co wynika w sposéb dostatecznie jasny z dokumentéw
przedlozonych Sadowi przez OHIM i niepodwazanych przez skarzaca. Ta ostatnia
nie moze réwniez powolywac¢ sie na wyrok Sadu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie
T-193/99 Wrigley przeciwko OHIM (DOUBLEMINT), Rec. str. II-417, uchylony
wyzej cytowanym wyrokiem w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, poniewaz
wystarczy, by dane oznaczenie, przynajmniej w jednym z jego mozliwych znaczen,
stanowilo opis wlasciwosci danych towaréw lub ustug (zob. ww. wyrok w sprawie
OHIM przeciwko Wrigley, pkt 32, oraz analogicznie ww. wyrok w sprawie Campina
Melkunie, pkt 38).

Nie mozna podzieli¢ argumentu skarzacej, zgodnie z ktérym istnieja inne wyrazenia
dla oznaczenia tych samych cech charakterystycznych towaréw. Istnienie lub brak
synoniméw pozwalajacych oznaczyé te same cechy towaréw lub ustug wskazanych
w zgloszeniu rejestracji, jest bez znaczenia. W istocie, nawet jeéli art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94 przewiduje, Ze wskazana w nim podstawa odmowy
rejestracji zachodzi wéwczas, gdy znak zlozony jest ,wylacznie” z oznaczen lub
wskazéwek mogacych stuzyé do oznaczania cech charakterystycznych danych
towardéw lub uslug, przepis ten nie wymaga jednak, by te oznaczenia lub wskazéwki
stanowily wylaczny sposéb oznaczania tych cech (zob. analogicznie ww. wyroki
w sprawie Campina Melkunie, pkt 42, oraz w sprawie Koninklijke KPN Nederland,
pkt 57 i 101),

Z powyiszego wynika, Zze oznaczenia stowne SnTEM, SnPUR et SnMIX moga,
z punktu widzenia docelowego kregu odbiorcéw i w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. )
rozporzadzenia nr 40/94, stuzy¢ do oznaczania podstawowych wlasciwosci towaréw
nalezacych do kategorii wskazanych we wniosku o rejestracje.
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Tym samym Izba Odwolawcza, uznajac, ze oznaczenia sfowne SnTEM, SnPUR
i SnMIX nie podlegaja rejestracji jako wspdlnotowe znaki towarowe, nie naruszyla
art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Pierwszy zarzut skarzacej nalezy zatem oddali¢ bez koniecznosci przestuchania
$wiadka, o co skarzgca wnioskowala.

Odnoénie do drugiego zarzutu nalezy zauwazy¢, Ze jak wynika z art. 7 ust. 1
rozporzadzenia nr 40/94, istnienie jednej z bezwzglednych podstaw odmowy
rejestracji wystarczy, aby oznaczenie nie moglo zostaé zarejestrowane jako
wspélnotowy znak towarowy [wyrok Trybunalu z dnia 19 wrze$nia 2002 r.
w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str. 1-7561, pkt 29; wyroki
Sadu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld
przeciwko OHIM (Giroform), Rec. str. 1I-433, pkt 30, oraz z dnia 27 listopada
2003 r. w sprawie T-348/02 Quick przeciwko OHIM (Quick), Rec. str. II-5071,
pkt 37].

Ponadto zgodnie z orzecznictwem stowny znak towarowy, ktéry stanowi opis
wladciwosci towaréw lub ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, jest tym samym w sposob oczywisty pozbawiony charakteru odrézniaja-
cego wzgledem samych towaréw lub ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr.40/94 (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Campina
Melkunie, pkt 19, oraz ww. wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 86).

W tych okoliczno$ciach drugi zarzut skarzacej, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, nie moze zosta¢ uwzgledniony.

W konsekwencji nalezy oddali¢ skarge w calosci.
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WIELAND-WERKE PRZECIWKO OHIM (SNTEM, SNPUR I SNMIX)

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. PoniewaZz skariaca przegrala sprawe,
nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM — obcigzy¢ ja poniesionymi przez niego
kosztami.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skargi zostaja oddalone,

2) Skarzgca zostaje obciazona kosztami postepowania.

Legal Tiili Vilaras

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 stycznia
2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung H. Legal
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