WYROK Z DNIA 12.1.2005 r. - SPRAWA T-334/03

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCIJI (trzecia izba)
z dnia 12 stycznia 2005 r.”

W sprawie T-334/03

Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH, poczatkowo reprezentowana przez
adwokata G. Lindhofera, nastepnie przez adwokata K.-U. Jonasa, z adresem do
doreczen w Luksemburgu,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), poczatkowo reprezentowanemu przez U. Pfleghara oraz
G. Schneidera, nastepnie przez A. von Miihlendahla oraz G. Schneidera, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
20 czerwca 2003 r. (sprawa R 348/2002-4), dotyczaca rejestracji oznaczenia
stownego EUROPREMIUM jako wspdlnotowego znaku towarowego,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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SAD PIERWSZE]J INSTANCJIWSPOLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w skladzie: ]. Azizi, prezes, M. Jaeger i O. Cziicz, sedziowie,

sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skarge zlozong w sekretariacie Sadu w dniu 29 wrzesnia
2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
23 stycznia 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 29 wrzeénia 2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 24 marca 2000 r., 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 péin. zm,, skarzaca zlozyla w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenie stownego wspdlno-
towego znaku towarowego.
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Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje¢ wniesiono, jest oznaczenie stowne
EUROPREMIUM.

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 16, 20, 35 i 39
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:

— klasa 16: ,papier, karton, wyroby z papieru i kartonu [...], w szczeg6lnosci papier
pakowy, torebki papierowe, koperty papierowe; karton i wyroby z kartonu, a
mianowicie kartony, opakowania z kartonu i koperty z kartonu przeznaczone do
transportu towaréw wszelkiego rodzaju; materialy drukowane, gazety, broszury,
magazyny i ksiazki; etykiety (nie z materialu tekstylnego); materialy instrukta-
zowe i szkoleniowe (z wylaczeniem urzadzen)) dotyczacy transportu paczek
i listéw; tworzywa sztuczne stuzace do pakowania, w szczegélnoéci opakowania
z tworzyw sztucznych z pecherzykami powietrza, worki, folie, koperty i torebki
pakowe z tworzyw sztucznych; materialy z tworzyw sztucznych do pakowania,
kontenery z tworzyw sztucznych [...]";

— klasa 20: ,towary z drewna, korka, ratanu, trzciny, wikliny, rogu, koéci, kosci
stoniowej, muszli, fiszbiny, bursztynu, macicy pertowej, pianki morskiej
i surogatéw tych materialéw lub z tworzyw sztucznych [...]; w szczeg6lnodci
skrzynie lub opakowania z drewna lub tworzyw sztucznych (niemetalowe) do
transportu towaréw wszelkiego rodzaju, materialy z tworzyw sztucznych do
pakowania, folie z tworzyw sztucznych do pakowania, torby z tworzyw
sztucznych, kufry, paki i palety z drewna lub z tworzyw sztucznych, puszki,
kufry i skrzynie z zamknieciem lub bez, péiki magazynowe, stojaki, zamknigcia
do skrzyn,, ozdoby z tworzyw sztucznych do artykuléw spozywczych, pétki
wystawowe pod oslong, kontenery, pojemniki do transportu, kaski, beczki,
kadzie, kubly, kosze, podstawki pod butelki”;
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— Kklasa 35: ,reklama; zarzadzanie dziatalnoécia gospodarczg; organizacja dziafal-
noéci gospodarczej; prace biurowe; w szczegdlnosci organizowanie targéw
i wystaw [...]; komputerowe monitorowanie przesylek i paczek podczas
transportu; pomoc w zakresie zarzadzania, a mianowicie pomoc w zakresie
prowadzenia dzialalnodci gospodarczej; doradztwo w zakresie zarzadzania;
agencje zatrudnienia tymczasowego (na czas okreslony); opracowywanie danych
statystycznych; prowadzenie ksiag; uslugi aukcyjne; pozyskiwanie informacji
o dzialalnosci gospodarczej; marketing; badania rynkowe i analizy rynku;
sondaze opinii publicznej; dekoracja wystaw sklepowych; doradztwo w zakresie
prowadzenia dzialalnoéci gospodarczej; doradztwo dotyczace organizowania
dzialalnoéci gospodarczej; ustugi doradcze w zarzadzaniu dzialalno$cia gos-
podarcza; doradztwo w zakresie zarzadzania personelem; wypozyczanie
urzadzeni i wyposazenia biurowego; poérednictwo i zawieranie transakcji
handlowych na rzecz oséb trzecich; posrednictwo w zawieraniu uméw kupna
i sprzedazy towardw; dystrybucja towaréw w celach reklamowych; powielanie
dokumentéw; reklama; reklama radiowa i telewizyjna; reklama kinowa”;

— klasa 39: ,transport i skladowanie; wszystkie ustugi zawarte w [tej] klasie [...],
w szczegdlnodci transport, magazynowanie, wywoz, pakowanie, pizechowanie,
dostarczanie i elektroniczne monitorowanie wysylki listéw, dokumentéw,
komunikatéw, wiadomoéci, drukéw, paczek i innych towaréw, miedzynarodowe
uslugi pocztowe, a mianowicie transgraniczne i indywidualne przekazywanie
listéw, dokumentéw i innych pism przez kurieréw dostarczajacych od drzwi do
drzwi przy wykorzystaniu pojazdéw mechanicznych, pocigagéw, droga morska
i powietrzn; uslugi zwigzane z transportem wyzej wymienionych towaréw, a
mianowicie wywoéz i skladowanie, pakowanie i dostarczanie, transport towaréw
za pomocg pojazdéw mechanicznych, pociggdw, droga morska i powietrzng,
ladowanie i rozfadowywanie statkéw, ratowanie statkéw i fadunkéw statkéw,
przewodz, magazynowanie towaréw, mebli, transport pieniedzy i papieréw
warto$ciowych, ustugi posrednictwa w zakresie transportu”.

Decyzja z dnia 21 lutego 2002 r. ekspert odrzucil zgloszenie na podstawie art. 38
rozporzadzenia nr 40/94 ze wzgledu na to, ze zgloszone oznaczenie stowne bylo
opisowe dla przedmiotowych towaréw i ustug oraz bylo pozbawione jakiegokolwiek
charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia
nr 40/94.
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W dniu 22 kwietnia 2002 r. skarzaca wniosla do OHIM odwotanie od decyzji
eksperta na podstawie art. 57—-62 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 20 czerwca 2003 r. (zwana dalej ,zaskarzong decyzjy”) Czwarta Izba
Odwolawcza OHIM nie uwzglednila odwolania z uwagi na to, Ze zgodnie z art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 istnieje podstawa odmowy rejestracji znaku
towarowego EUROPREMIUM, poniewaz moéglby on byé postrzegany przez
konsumentéw jako wskazéwka odnognie do znakomitej jakosci i europejskiego
pochodzenia przedmiotowych towaréw i uslug.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sgdu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji w zakresie, w ktérym stwierdza
sie, Ze wspdlnotowy znak towarowy EUROPREMIUM nie spelnia wymogéw
przewidzianych w art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94,

— nakazanie opublikowania wspdlnotowego znaku towarowego EUROPREMIUM
zgodnie z art. 40 rozporzadzenia nr 40/94,

— ewentualnie przekazanie sprawy Izbie Odwolawczej do ponownego rozpozna-
nia,
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— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niedopuszczalnoéci zadan dotyczacych, odpowiednio, stwierdzenia
niewaznoéci zaskarzonej decyzji w zakresie odmowy rejestracji znaku towaro-
wego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, nakazania OQHIM
opublikowania wspélnotowego znaku towarowego oraz przekazania sprawy
Izbie Odwolawczej do ponownego rozpoznania;

— oddalenie skargi w pozostalym zakresie;

— obcigzenie skarzacej kosztami postgpowania.

Pismem z dnia 20 wrze$nia 2004 r. skarzaca cofnela swoje drugie i trzecie zadanie
skargi.

Podczas rozprawy skarzaca uzupelnila, ze jej skarga zmierza do stwierdzenia
niewaznosci zaskarzonej decyzji w zakresie, w ktérym stwierdza sig, ze wspdlnotowy
znak towarowy EUROPREMIUM nie spelnia wymogdéw art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94.
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Co do prawa

Dla poparcia swej skargi skarzaca podnosi jedyny zarzut oparty na naruszeniu art, 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Argumenty stron

Skarzaca podkresla, ze decydujaca ceche znaku towarowego stanowi jej zdolnosé
odrézniania towaréw jednego przedsigbiorstwa od towaréw innego przedsigbior-
stwa, i przypomina, ze oceny charakteru odrézniajacego oznaczenia nalezy dokonaé
w ramach zwigzku migdzy oznaczeniem a okre$lonymi towarami lub ustugami, a nie
w sposéb abstrakeyjny.

Podnosi ona, ze znak towarowy podlega rejestracji, jesli po dokonaniu oceny
caloéciowej nie jest on wylacznie opisowy. Twierdzi ona, Ze odrdzniajace oznaczenie,
ktére mogloby zosta¢ zrozumiane odmiennie niz jako opis towaru lub jednej z jego
cech, nie moze by¢ wylacznie opisowe i w konsekwencji jest w stanie stanowi¢ znak
towarowy.

Dodaje ona, ze oznaczenie stowne ,EUROPREMIUM” posiada wigcej znaczen
i w konsekwencji powinno zosta¢ uznane za odrdzniajace.

Podczas rozprawy skarzaca powolala si¢ na wyrok Sadu z dnia 9 pazdziernika 2002 r.
w sprawie T-360/00 Dart Industries przeciwko OHIM [UltraPlus], Rec. str. I1-3867.
Podniosta ona, ze Sad orzekl w tym wyroku, iz okolicznos¢, ze przedsiebiorstwo
oznaczeniem UltraPlus zachwala pogrednio i w sposéb abstrakcyjny doskonatoéé
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swoich towaréw, jednakze bez bezposredniego i natychmiastowego informowania
o okre$lonych cechach tych towaréw, wynika z wywolywania skojarzen, a nie z opisu
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 (pkt 27 wyroku). Skarzaca
przypomina, Ze w ramach tego wyroku Sad stwierdzil niewazno$é¢ zaskarzonej
decyzji, wskazujac, ze Izba Odwolawcza naruszyla art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, poniewaz jej analiza nie byla zwiazana z konkretnymi towarami i nie
wykazywala, Ze sporne oznaczenie stowne moglo stuzyé bezposredniemu opisowi
tych towaréw (pkt 29 wyroku).

Skarzaca twierdzi, Ze w niniejszej sprawie OHIM, uznajac, ze ,EUROPREMIUM”
jest opisowe dla towaréw i uslug okre§lonych we wniosku o rejestracje, popetnit ten
sam blad, ktéry Sad stwierdzit w tamtym wyroku, a zatem ze brakuje bezpoéredniego
i konkretnego zwiazku miedzy tymi towarami i uslugami a spornym oznaczeniem
stownym.

OHIM twierdzi, ze Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, Ze oznaczenie slowne
EUROPREMIUM stanowi wskazéwke opisowa, ktdrej zarejestrowania jako znaku
towarowego nalezy odméwi¢. Przypomina on, ze zgodnie z wyrokiem Sadu z dnia
20 marca 2002 r. w sprawie T-356/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM
(CARCARD), Rec. str. 1I-1963, pkt 30, dla odmowy rejestracji na podstawie art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 wystarcza juz, by przynajmniej jedno
z mozliwych znaczeni oznaczenia slownego opisywalo ceche danych towaréw lub
ustug.

OHIM podnosi, ze kombinacja sléw zaczynajaca si¢ terminem ,euro” musi zostaé
zrozumiana jako odniesienie do Europy, a nie do euro jako jednolitej waluty.
Odnoénie do sfowa ,premium” zauwaza on, ze chodzi tutaj o angielskie stowo
pochodzenia laciriskiego, ktére zostalo przejete przez inne jezyki Unii Europejskiej
i ktére oznacza ,szczegdlnej jakoéci” lub ,wysokiej jakosci”. Twierdzi on, ze te dwa
znaczenia s3 oczywiste dla zainteresowanych konsumentéw. Oznacza to, ze
konsumenci postrzegaliby sporne oznaczenie slowne jako opisujace dobra
pochodzenia europejskiego i wysokiej jakosci.
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OHIM podnosi ponadto, ze wskazéwkami opisowymi nie sa wylacznie wskazdéwki,
ktérych prawdziwos¢ tre$ci moze zostaé zweryfikowana, ale réwniez wskazéwki,
ktére ograniczaja sie do ogoélnej pochwaly jakosci lub innych cech towaru. Stwierdza
on, ze oznaczenie, o ktérego rejestracje wniesiono, opisuje w sposéb wystarczajaco
precyzyjny dane towary i ustugi lub przynajmniej jedna z ich cech, aby art. 7 ust. 1. .
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 mdégl znalez¢ zastosowanie.

Podczas rozprawy OHIM powolal si¢ na dwa wyroki Trybunalu z dnia 12 lutego
2004 r. w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec. str. 1-1699, i C-363/99
Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, dotyczace wykladni art. 3 ust. 1 lit. c)
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na celu
zblizenie ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), kt6éry brzmi prawie identycznie jak art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94. W wyrokach tych Trybunal wskazal, ze
wykladnia art. 3 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 89/104 powinna zosta¢ dokonana w ten
sposob, ze znak towarowy powstaly ze stowa lub neologizmu zlozonego
z elementéw, z kitdrych kazdy jest opisowy dla cech towaréw lub ustug, dla ktérych
wnosi si¢ o rejestracje, jest sam w sobie opisowy, z wyjatkiem sytuacji gdy istnieje
istotna réznica miedzy stowem lub neologizmem a zwykla suma tworzacych go
elementéw (odpowiednio pkt 43 i 104 wyrokéw).

OHIM twierdzi, ze Izba Odwotawcza stusznie odméwila rejestracji z uwagi na to, ze
oznaczenie stowne EUROPREMIUM sklada si¢ z dwéch elementéw opisowych i ze
miedzy nim a zwykla suma tworzacych je elementéw nie ma istotnej réznicy.

Ocena Sqdu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie sg rejestrowane ,znaki
towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych stuzyé
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w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, iloéci, przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego lub czasu produkeji towaru lub $wiadczenia ustugi,
lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug”. Ponadto art. 7 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 przewiduje, ze ,[ustep 1 stosuje sie bez wzgledu na fakt, ze podstawy
odmowy rejestracji istnieja tylko w cze$ci Wspdlnoty”.

Artykul 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 zapobiega temu, by oznaczenia lub
wskazéwki w nim wymienione zostaly zastrzezone dla jednego przedsigbiorstwa ze
wzgledu na ich rejestracje w charakterze znaku towarowego. Przepis ten jest zgodny
z interesem publicznym, ktérego celem jest swobodne uzywanie tych oznaczen lub
wskazéwek przez wszystkich [zob. podobnie wyrok Trybunalu z dnia 4 maja 1999 r.
w sprawach polgczonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec.
str. 1-2779, pkt 25, oraz wyroki Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00
Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. 1I-723, pkt 36, i ww.
w pkt 17 wyrok w sprawie CARCARD, pkt 24].

Jednakze oznaczeniami i wskazéwkami wymienionymi w art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94 sa jedynie takie, ktére moga stuzy¢ w ramach zwyklego —
z punktu widzenia docelowego kregu odbiorcéw — uzytku do bezpo$redniego albo
domyslnego opisu jednej z podstawowych cech towaru lub ustugi, dla ktérych
whniesiono o rejestracje (wyrok Trybunalu z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, pkt 39).

Z powyzszego wynika, ze aby oznaczenie zostalo objete zakazem przewidzianym
przez ten przepis, musi ono mie¢ wystarczajaco bezpoéredni i konkretny zwigzek
z rozwazanymi produktami lub ustugami, ktéry pozwala danemu kregowi odbiorcéw
na natychmiastowe postizeganie go, bez glebszego zastanowienia, jako opisu
kategorii tych towaréw lub ustug lub jednej z ich cech [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie T-359/99 DKV przeciwko OHIM (EuroHealth),
Rec, str. I1-1645, pkt 36, ww. w pkt 15 wyrok w sprawie UltraPlus, pkt 26, oraz wyrok
z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie T-311/02 Lissotschenko i Henrze przeciwko OHIM
(LIMO), Zb.Orz. str. 11-2957, pkt 30].
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W konsekwencji ocena charakteru opisowego oznaczenia moze zostaé¢ dokonana
jedynie w odniesieniu do przedmiotowych towaréw lub uslug z jednej strony
i w odniesieniu do sposobu jego zrozumienia przez docelowy krag odbiorcéw

. z.drugiej strony (ww. w pkt 17 wyrok w spraw1e CARCARD pkt 25, iww. w pkt 15

wyrok w sprawie UltraPlus, pkt 22).

W niniejszej sprawie towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, to
w szczegblnosci towary z réinych materialtéw przeznaczone do pakowania,
rozmieszczania lub transportu, ustugi reklamowe, zarzgdzania lub wspierania
w sprawach gospodarczych oraz ustugi transportowe i magazynowania.

Jesli chodzi o docelowy krag odbiorcéw, to Izba Odwolawcza stwierdzila, ze
whasciwy krag odbiorcéw stanowi szeroki krag odbiorcéw (pkt 9 zaskarzonej
decyzji). Sad stwierdza w tym wzgledzie, ze rozwazane towary i ustugi przeznaczone
sq dla wszystkich konsumentéw, a zatem analiza dokonana przez Izbe Odwotawcza
jest stuszna. Poza tym zaistnienie, spornej w niniejszej sprawie, bezwzglednej
podstawy odmowy rejestracji, jak potwierdzit OHIM w swojej odpowiedzi na pytania
Sadu, zostalo podniesione jedynie dla jednego z jezykéw méwionych we
Wspdélnocie, a mianowicie jezyka angielskiego (pkt 10 zaskarzonej decyzji). W ten
spos6b, w ramach stosowania art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, wlasciwy krag
odbiorcéw, w stosunku do ktérego nalezy oceniaé zaistnienie bezwzglednej
podstawy odmowy rejestracji, stanowi przecietny konsument anglojezyczny [zob.
podobnie wyrok Sadu z-dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko
OHIM (ELLOS), Rec. str. 1I-753, pkt 31].

Co do znaczenia oznaczenia sfownego ,EUROPREMIUM” z pkt 10 i 11 zaskarzonej
decyzji wynika, Ze zdaniem OHIM prefiks ,euro” zostanie zrozumiany jako
odniesienie do przymiotnika ,europejski”, a ,premium” znaczy w jezyku angielskim
»wysokiej jakosci”, oraz ze w konsekwencji tak stworzone polaczenie stéw wywoluje
w odczuciu konsumenta wrazenie, ze chodzi tutaj o towary lub ustugi wysokiej
jakodci i pochodzenia europejskiego.
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W tym wzgledzie fakt, jak podnosi skarzaca, ze termin ,EUROPREMIUM” nie
posiada jasnego i okre$lonego znaczenia, nie moze wplywaé na ocene jego
charakteru opisowego. Nalezy bowiem przypomnieé, ze dla obowigzywania art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 wystarczy, ze oznaczenie sfowne przynajmniej
w jednym ze swych mozliwych znaczen opisuje ceche danych towaréw lub uslug
(ww. w pkt 17 wyrok w sprawie CARCARD, pkt 30). W ten sposéb nawet jesli
prawda jest, ze termin ,premium” posiada inne znaczenia i ze wprowadzenie
jednolitej waluty, réwniez w panstwach, ktére nie naleza do unii gospodarczej
i walutowej, jest w stanie zmieni¢ pojmowanie prefiksu ,euro” przez docelowy krag
odbiorcéw, Sad moze jedynie stwierdzié, Ze znaczenie przyjete przez Izbe
Odwolawczg jest jednym z potencjalnych znaczen terminu ,EUROPREMIUM”.

Odnoénie do charakteru zwigzku istniejagcego miedzy stfowem ,EUROPREMIUM”
a danymi towarami i ustugami Izba Odwotawcza stwierdzita w pkt 12 zaskarzonej
decyzji, ze termin ten opisuje ich jako$¢ i pochodzenie geograficzne.

Nalezy zatem zbadaé, czy oznaczenie stowne EUROPREMIUM, rozumiane jako
odniesienie do towaréw i uslug pochodzenia europejskiego i wysokiej jakosci,
przedstawia z punktu widzenia anglojezycznego kregu odbiorcéw bezposredni
i konkretny zwiazek z danymi towarami i ustugami, tak aby zosta¢ objetym zakazem
przewidzianym w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

OHIM zauwazyl w trakcie rozprawy, ze w kwestii wykladni dyrektywy 89/104/EWG
Trybunat orzekl, ze znak towarowy utworzony ze slowa lub neologizimu zlozonego
z elementéw, z ktérych kazdy jest opisowy dla cech towaréw lub ustug, dla ktérych
wniesiono o rejestracje, jest sam w sobie opisowy, z wyjatkiem sytuacji gdy istnieje
istotna réznica miedzy stowem lub neologizmem a zwykla sumg tworzacych go
elementéw (ww. w pkt 20 wyrok w sprawie Campina Melkunie, pkt 43, i ww.
w pkt 20 wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 104).
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W tym wzgledzie nalezy zauwazyé, ze w sprawach tych charakter opisowy
elementéw tworzacych znak towarowy, o ktérego rejestracje wniesiono, nie
pozostawial Zadnych watpliwoéci. Jednakze w przeciwienstwie do tego, co twierdzi
_OHIM, oznaczenie sfowne sporne w niniejszej sprawie nie sklada sie z elementéw
oplsowych dla towaréw i ustug, dla ktérych skarzaca wniosta o rejestracje. -

Odnosnie do prefiksu ,euro” nalezy przede wszystkim przypomnieé, ze jedynie
oznaczenia opisowe podstawowych cech danych towaréw lub ustug, ze wzgledu na
to, ze moga jako takie stuzy¢ ich okreélaniu w jezyku powszechnym, sa objete
zakazem art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 (ww. w pkt 24 wyrok w sprawie
Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 39). Jednakze Izba Odwolawcza po
dokonaniu stwierdzenia w zaskarzonej decyzji, ze prefiks ,euro” nalezy rozumieé
jako odniesienie do pochodzenia omawianych towaréw i ustug, nie przedstawita
zadnego uzasadnienia w celu wykazania, ze pochodzenie stanowi podstawowa ceche
towaréw i uslug bedacych przedmiotem zgloszenia znaku towarowego, ktéra
docelowy krag odbiorcéw bratby pod uwage przy dokonywaniu wyboru [zob.
podobnie ww. w pkt 28 wyrok w sprawie ELLOS, pkt 42, i wyrok Sadu z dnia
26 listopada 2003 r. w sprawie T-222/02 HERON Robotunits przeciwko OHIM
(ROBOTUNITS), Rec. str. II-4995, pkt 44] oraz ktéra pozwalataby owemu kregowi
odbiorcéw na natychmiastowe, bez glebszego zastanowienia, ustalenie konkretnego
i bezposredniego zwigzku z tymi towarami i ustugami. Izba Odwolawcza nie
dowiodta zatem w zaskarzonej decyzji, ze prefiks ,euro” jest opisowy dla danych
towaréw i uslug.

W kazdym razie Sad zauwaza, ze pochodzenie nie jest podstawowa cecha towaréw
i uslug z zakresu transportu pocztowego. Pochodzenie geograficzne towaréw
nalezacych do klas 16 i 20, ktére stanowia zasadniczo towary przeznaczone do
pakowania débr wszelkiego rodzaju, nie jest bowiem wyraZnie cecha decydujaca
o wyborze konsumenta, ktéry podejmuje swa decyzje na podstawie takich
czynnikéw jak wielko$¢ opakowania lub jego wytrzymalo$é. Odnosénie do ustug
nalezacych do klas 35 i 39 ré6wniez nie ma podstaw do stwierdzenia, ze pochodzenie
stanowi ceche brana pod uwage przez przecigtnego konsumenta przy dokonaniu
wyboru. Z powyzszego wynika, ze prefiks ,euro” nie opisuje danych towaréw i ustug
ani bezposrednio, ani przez wspomnienie jednej z ich podstawowych cech, a zatem
nie jest wzgledem nich opisowy.
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Nastepnie odnosnie do terminu ,PREMIUM” nalezy przypomnied, ze okolicznosé,
ze przedsigbiorstwo zachwala, posrednio i w sposéb abstrakcyjny, doskonato§é
swoich towaréw, bez bezposredniego i natychmiastowego informowania konsu-
menta o jednej z okre$lonych wlasciwosci lub cech tych towaréw i ustug, wynika
z wywolywania skojarzeri, a nie z opisu w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94 [ww. w pkt 15 wyrok w sprawie UltraPlus, pkt 27,
i podobnie wyrok Sadu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-24/00 Sunrider
przeciwko OHIM (VITALITE), Rec. str. 11-449, pkt 22-24].

Sad orzek! zatem, ze rejestracja znaku towarowego skladajacego sie z oznaczeni lub
wskazéwek, ktére sa ponadto wykorzystywane jako slogany reklamowe, wskazowki
odnosnie do jakosci lub wyrazenia zachgcajace do nabycia towaréw i ustug
okreslonych tym znakiem towarowym, nie jest wykluczona jako taka jedynie ze
wzgledu na takie wykorzystanie, jesli ten znak towarowy moze byé postizegany jako
wskazéwka pochodzenia handlowego konkretnych towaréw i ustug dla celéw
umozliwienia wiaéciwemu kregowi odbiorcéw, bez mozliwego wprowadzenia
w blad, odréinienia towaréw i uslug wiadciciela znaku towarowego od tych
o innym pochodzeniu handlowym [wyrok Sadu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
T-122/01 Best Buy Concepts przeciwko OHIM (BEST BUY), Rec. str. 11-2235,
pkt 21].

Jednakze taka zdolno$¢ oznaczenia do bycia postrzeganym jako wskazéwka
pochodzenia handlowego towaréw i uslug musi zosta¢ zbadana w $wietle art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 [wyrok Trybunatu z dnia 16 wrzeénia 2004 r.
w sprawie C-329/02 P SAT.1 SatellitenFernsehen przeciwko OHIM, Zb.Orz
str. 1-8317, pkt 23 i 25, wyroki Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-79/00
Rewe-Zentral przeciwko OHIM (LITE), Rec. str. I1-705, pkt 26 i z dnia 30 czerwca
2004 r. w sprawie T-281/02 Norma Lebensmittelfilialbetrieb przeciwko OHIM
(Mehr Fiir Ihr Geld), Zb.Orz. str. [1-1915, pkt 24).

Z powyiszego wynika, Ze oznaczenia majace charakter zachwalajacy, wskazujace na
abstrakcyjne wlasciwosci, ktére przedsigbiorstwo pragnie przypisaé swoim wlasnym
towarom lub ustugom dla celéw reklamowych, podlegaja zbadaniu w $wietle art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Natomiast aby zosta¢ objetym zakresem obowigzywania art. 7 ust. 1 lit. c)
rozporzadzenia nr 40/94, bedacego jedynym przepisem rozpatrywanym w niniejszej
sprawie, oznaczenie stowne musi stuzyé do opisania w sposéb konkretny, nieogdlny
i obiektywny podstawowych cech danych towaréw i uslug [zob. podobnie ww.

~w pkt 37 wyrok w sprawie VITALITE, pkt-23,i wyroki-Sadu z dnia 5 kwietnia 2001 r. .

w sprawie T-87/00 Bank fiir Arbeit und Wirtschaft przeciwko OHIM (EASYBANK),
Rec. str. 11-1259, pkt 29 i 31, oraz ww. w pkt 15 w sprawie UltraPlus, pkt 28].

Ponadto, jak stusznie przypomina skarzaca, Sad orzekl juz, ze termin o charakterze
zachwalajacym, taki jak UltraPlus, nie byl opisowy dla przedmiotowych towardw,
w tym przypadku naczyn z tworzyw sztucznych do piekarnika, poniewaz nie
umozliwial konsumentowi natychmiastowego, bez glebszego zastanowienia, okres-
lenia konkretnego i bezposéredniego zwigzku z danymi towarami (ww. w pkt 15
wyrok w sprawie UltraPlus, pkt 26, i podobnie ww. w pkt 36 wyrok w sprawie
VITALITE, pkt 22-24).

Stowo ,premium” w znaczeniu przyjetym przez Izbe Odwolawcza jest jedynie
terminem zachwalajacym, majacym na celu wskazanie cechy, ktéra skarzaca pragnie
przypisa¢ swoim towarom, nie dostarczajac jednak konsumentom informacji
o szczegblnych i obiektywnych cechach oferowanych towaréw i ustug. Termin ten
nie moze zatem stuzy¢ do opisu rodzaju danych towaréw i ustug ani bezposrednio,
ani przez odwolanie do ich podstawowych cech.

Przywolane wyzej w pkt 20 wyroki Trybunalu w sprawie Campina Melkunie oraz
w sprawie Koninklijke KPN Nederland, na ktére powolat sie OHIM, nie sa wlasciwe
w niniejszej sprawie z uwagi na to, Ze oznaczenie sfowne EUROPREMIUM nie
sklada sie z elementéw opisowych dla danych towaréw i uslug. Do zbadania
pozostaje jeszcze jedynie, czy w przypadku braku charakteru opisowego tworzacych
je elementéw sporne oznaczenie slowne postrzegane jako caloé¢ pozwala
docelowemu kregowi odbiorcéw na ustalenie bezpoéredniego i konkretnego zwiazku
z towarami i ustugami, dla ktérych wniesiono o rejestracje.

II-82



45

46

47

48

DEUTSCHE POST EURQ EXPRESS PRZECIWKO OHIM (EUROPREMIUM)

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze Izba Odwolawcza nie wykazata
w zaskarZonej decyzji, by postrzegany jako calo$é¢ termin ,EUROPREMIUM”
stanowil lub mogl stanowi¢ nazwe wlasna lub zwyczajowa stosowana do
identyfikacji lub scharakteryzowania towaréw przeznaczonych do pakowania,
rozmieszczania lub transportu, uslug reklamowych, zarzadzania lub wspierania
w sprawach gospodarczych oraz uslug transportowych i magazynowania [zob.
podobnie wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik
przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 50]. Zaskarzona decyzja
ogranicza si¢ do wskazania, Ze to oznaczenie sfowne w odczuciu konsumenta
oznacza europejskie towary i ustugi wysokiej jakosci, bez dowiedzenia, Ze ta cecha
jest w stanie umozliwi¢ konsumentowi natychmiastowe, bez glebszego zastanowie-
nia, ustalenie bezposredniego i konkretnego zwiazku z wyzej wymienionymi
towarami i ustugami.

W ten sposdb, nie opierajac swej analizy na ocenie przedmiotowych towaréw i ustug
i nie dowodzac, ze oznaczenie stowne EUROPREMIUM, rozumiane jako odestanie
do towardw i ustlug pochodzenia europejskiego wysokiej jakosci, moze stuzyé do
bezpoéredniego opisu tych towaréw i ustug, Izba Odwotawcza naruszyla art. 7 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Nalezy zatem stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz OHIM przegral sprawe, nalezy
— zgodnie z zadaniem skarzacej — obcigzy¢ go kosztami poniesionymi pizez
skarzaca.
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Z powyzszych wzgledéw

S AD PIERWSZE] INSTANCJI (trzecia izba)- —- — - — - ———_

orzeka, co nastepuje:

1) Decyzja Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 20 czerwca 2003 r. (sprawa
R 348/2002-4) jest niewazna.

2) Strona pozwana zostaje obcigzona kosztami postepowania.

Azizi Jaeger Czicz

Ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 stycznia 2005 r.

Sekretarz Prezes

H. Jung M. Jaeger
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