SHERWIN-WILLIAMS PRZECIWKO OHIM (TWIST & POUR)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (piata izba)

z dnia 12 czerwca 2007 r.”

W sprawie T-190/05

The Sherwin-Williams Company, z siedziba w Cleveland, Ohio (Stany Zjedno-
czone), reprezentowana przez adwokatéw E. Armijo Chdvarriego oraz A. Castin
Pérez-Gomeza,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM), reprezentowanemu przez O. Mondéjara, dzialajacego w charakterze
petlnomocnika,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
22 lutego 2005 r. (sprawa R 755/2004-2) dotyczaca wniosku o rejestracje oznaczenia
TWIST & POUR jako wspélnotowego znaku towarowego,

* Jezyk postepowania: hiszpanski.
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SAD PIERWSZE] INSTANC]JI WSPOLNOT EUROPEJSKICH (piata izba),

w skladzie: M. Vilaras, prezes, M. E. Martins Ribeiro i K. Juriméie, sedziowie,
sekretarz: B. Pastor, zastepca sekretarza,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 9 maja 2005 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
11 sierpnia 2005 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 stycznia 2007 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 25 lutego 2003 r. skarzaca dokonala w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspélnotowego
znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,
str. 1), ze zmianami.
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Znak towarowy, ktérego dotyczy wniosek o rejestracje, to oznaczenie slowne
TWIST & POUR.

Towary objete wnioskiem o rejestracje zaliczane sa do klasy 21 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: ,Pojemniki plastikowe
z uchwytem, sprzedawane jako element procesu skladowania i przelewania farby
plynnej”.

Pismem z dnia 10 marca 2004 r. ekspert poinformowal skarzaca, ze zgloszony znak
towarowy nie moze by¢ przedmiotem rejestracji, bowiem nie spelnia on warunkéw
rejestracji okre$lonych w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Wskazal on
w szczegblnosci, ze ten znak towarowy nie moze by¢ uznany za oznaczenie
pochodzenia. Ekspert wezwal skarzaca do przedstawienia uwag w terminie dwéch
miesiecy.

Pismem z dnia 10 maja 2004 r. skarzaca odpowiedziala zasadniczo, ze zgloszony
znak towarowy ma charakter wystarczajaco odrézniajacy, by mégl zostaé
zarejestrowany oraz pelni¢ funkcje znaku towarowego, ze znak ten powinien by¢
rozpatrywany w swym caloksztalcie oraz ze wiele innych znakéw towarowych
zawierajacych stowo ,twist” zostalo zarejestrowanych uprzednio przez OHIM.

Decyzja z dnia 23 czerwca 2004 r. ekspert odrzucil wniosek na tej podstawie, ze
zgloszony wspdlnotowy znak towarowy spelnia przeslanke odmowy rejestracji
okre$lona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, poniewaz po pierwsze,
sklada sie¢ on z dwdch czasownikdéw w jezyku angielskim, ktére ograniczaja sie do
poinformowania konsumentéw o wlasciwosciach rzeczonych towaréw, po drugie,
przekazana informacja jest prosta, jasna i bezposrednia, po trzecie, wylacznosc¢
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uzywania wyrazen, ktére weszly do jezyka potocznego, lub odpowiedniego
dostosowania takich wyrazein opisujacych towary nie moze zosta¢ przyznana na
rzecz jednego przedsiebiorstwa i, po czwarte, inne znaki towarowe przywolane przez
skarzaca nie sa poréwnywalne ze znakami towarowymi bedacymi przedmiotem
niniejszej skargi.

W dniu 30 sierpnia 2004 r. skarzaca wniosla odwotanie od decyzji eksperta do
OHIM na podstawie art. 57-62 rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 22 lutego 2005 r. (zwana dalej , zaskarzona decyzja”), doreczona
w dniu 28 lutego 2005 r., Druga Izba Odwotawcza uznala zasadniczo, ze informacja,
jaka przekazuje zgloszony znak towarowy, jest prosta, jasna i bezposrednia, tak iz
oznaczenie stowne TWIST & POUR po prostu informuje konsumentéw, ze w celu
wydobycia farby z pojemnika wystarczy odkreci¢ przykrywke i wyla¢ zawarto$¢.
W zwiazku z powyzszym, uznajac, ze oznaczenie stowne TWIST & POUR opisuje
towary, w odniesieniu do ktérych zlozono wniosek o rejestracje, Izba Odwolawcza
oddalita odwolanie. Wskazala ona takze, zZe argument skarzacej, iz ekspert rozpatrzyt
elementy istotne na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ), a nie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, nie jest zasadny, bowiem zakresy tych przepisé6w naktadaja
sie. Ponadto Izba Odwotawcza wskazala, ze zgodnie z orzecznictwem Trybunalu,
a w szczegolnoéci z wyrokiem z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00 Campina
Melkunie, Rec. str. I-1699, ekspert stusznie uznal, ze zgltoszony znak towarowy jest
pozbawiony charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, bowiem opisuje on pewne wlasciwosci rzeczonych
towar6w. Izba Odwolawcza uznata, ze okolicznos¢, iz ekspert nie wymienit wyraznie
art. 7 ust. 1 lit. ) tego rozporzadzenia oraz ze nie wydal decyzji na tej podstawie, nie
ma wiekszego znaczenia, majac na uwadze, ze skarzaca zostala w wyczerpujacy
sposéb poinformowana o charakterze zastrzezenia i miata mozliwo$¢ przedstawienia
argumentéw na rzecz charakteru odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego.
W odniesieniu do braku spéjnosci dzialania OHIM w zakresie rejestracji podobnych
znakéw towarowych Izba Odwolawcza przypomniala o istnieniu procedur uchylenia
rejestracji dokonanych w wyniku bledu oraz o tym, ze istotne jest, by jej wlasna
decyzja byla spdjna.
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— uznanie skargi za dopuszczalna;

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Skarzaca na poparcie skargi podnosi jeden zarzut, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1
lit. b} rozporzadzenia nr 40/94.
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Argumenty uczestnikow

Skarzaca przypomina, ze jak wynika to réwniez z orzecznictwa, podstawa odmowy
rejestracji okreslona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 dotyczy oznaczen,
ktére nie spelniaja zasadniczej funkeji znaku towarowego, jaka jest identyfikacja
pochodzenia towaru lub ustugi. Do takich znakéw towarowych naleza znaki
powszechnie uzywane przy sprzedazy towaréw lub $wiadczeniu ustug opatrzonych
znakiem towarowym lub mogace staé sie takimi znakami towarowymi [wyrok Sadu
z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-281/02 Norma Lebensmittelfilialbetrieb
przeciwko OHIM (Mehr fiir Ihr Geld), Zb.Orz. str. II-1915, pkt 24 i 33]. Zgodnie
z orzecznictwem ocena charakteru odrézniajacego znaku towarowego powinna by¢
dokonana, po pierwsze, w odniesieniu do towaréw lub uslug, ktére objete sa
wnioskiem o rejestracje, oraz po drugie, w odniesieniu do sposobu, w jaki
postrzegany jest on przez wladciwy krag odbiorcéw (ww. wyrok w sprawie Mehr
fir Thr Geld, pkt 26).

W niniejszym przypadku, zwazywszy, ze rzeczone towary to pojemniki zawierajace
plynna farbe, przeznaczone dla ogélu konsumentéw, wlasciwy krag odbiorcow
stanowi przecigetny konsument, wlasciwie poinformowany, dostatecznie uwazny
i rozsadny. Ponadto biorac pod uwage, ze oznaczenie stowne sklada sie z dwéch
wyrazéw w jezyku angielskim, wlasciwym kregiem odbiorcéw jest krag odbiorcéw
angielskojezycznych [wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos
przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. II-753, pkt 30 i 31].

Skarzaca przywoluje réwniez orzecznictwo, zgodnie z ktérym, po pierwsze, kazda
podstawa odmowy rejestracji jest niezalezna od innych podstaw i wymaga
odrebnego zbadania oraz podstawy odmowy rejestracji nalezy interpretowac
w $wietle interesu ogdlnego, lezacego u podstaw kazdej z nich (wyrok Trybunalu
z dnia 16 wrze$nia 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz.
str. 1-8317). Po drugie, zwazywszy, ze oznaczenie sklada si¢ ze zlozonego znaku
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towarowego, ktéry tworza dwa wyrazy, ocena charakteru odrézniajacego tegoz
znaku towarowego powinna obejmowa¢ badanie znaku w jego caloksztalcie [wyrok
Sadu z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie T-323/00 SAT.1 przeciwko OHIM (SAT.2),
Rec. str. 11-2839].

Zdaniem skarzacej oznaczenie stowne TWIST & POUR ma charakter odrézniajacy,
tak iz rozstrzygniecie Izby Odwolawczej, ktére stwierdza, ze ten znak towarowy
pozbawiony jest charakteru odrézniajacego, jest niewystarczajace, bezzasadne
i niedokladne.

Skarzaca wskazuje, ze po pierwsze, Izba Odwolawcza stwierdzita brak charakteru
odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego z powodu rzekomego charakteru
opisowego oznaczenia, wskazujac w pkt 11 zaskarzonej decyzji, Ze oznaczenie
slowne TWIST & POUR informuje jedynie konsumentéw o tym, ze w celu
wydobycia farby z pojemnika powinni oni odkreci¢ przykrywke i wyla¢ zawarto$¢.
Ponadto kwestia ta przywolana zostala takze w pkt 12 rzeczonej decyzji, w ktdrej
wskazano, ze zgloszony znak towarowy przekazuje informacje dotyczace sposobu
uzycia towaru.

Kryterium to jest istotne w odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, lecz nie w odniesieniu do art. 7 ust. 1 lit. b). Izba Odwolawcza naruszyla
prawo, wydajac zaskarzona decyzje, co stwierdzil takze Trybunal w wyrokach
w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, powolanym powyzej w pkt 14 i z dnia
21 pazdziernika 2004 r. w sprawie C-64/02 P OHIM przeciwko Erpo Mobelwerk,
Zb.Orz. str. 1-10031.

Po drugie, niewlaiciwe byloby stwierdzenie, ze zgloszony wspdlnotowy znak
towarowy opisuje wlasciwosci danego dobra w taki sposéb, ze powinien zostal
uznany za opisowy znak towarowy. Nalezy bowiem dokona¢ rozréznienia miedzy
znakami opisowymi oraz znakami majacymi jedynie aluzyjny lub sugestywny
charakter. Ponadto Sad orzekl, ze o ile oznaczenia opisowe nie moga podlegac

II - 1919



19

20

21

22

WYROK Z DNIA 12.6.2007 r. — SPRAWA T-190/05

ochronie jako znak towarowy, to inaczej dzieje sie w przypadku wskazéwek lub
oznaczen o charakterze aluzyjnym lub sugestywnym [wyroki Sadu z dnia 31 stycznia
2001 r. w sprawie T-135/99 Taurus-Film przeciwko OHIM (Cine Action), Rec.
str. 11-379 i z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-360/00 Dart Industries
przeciwko OHIM (UltraPlus), Rec. str. 11-3867].

Wedlug skarzacej, nie istnieje dokladny punkt, po przekroczeniu ktérego dane stowo
raptownie przechodzi z jednej kategorii do drugiej, lecz raczej ruchoma gradacja
miedzy dwoma punktami kraicowymi — poczawszy od oznaczenn niemajacych
charakteru opisowego, ktérych rejestracja jest mozliwa, koriczac na oznaczeniach
o charakterze czysto opisowym, ktérych rejestracja nie jest mozliwa — w ramach
ktérej to gradacji oznaczenia i wskazdwki o charakterze opisowym, sugestywnym lub
aluzyjnym réznig sie lub zajmuja miejsce w tej gradacji w zaleznosci od ich
samoistnych wlasciwosci. Ocena charakteru odrézniajacego uzalezniona jest
w czeSci od subiektywnej oceny eksperta, a w ramach odwolania od oceny izby
odwolawcze;j.

Jednakze rzecznik generalny M. Jacobs wskazal w pkt 62—64 opinii w sprawie
C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley (wyrok Trybunalu z dnia 23 paZdziernika
2003 r., Rec. str. 1-12447, 1-12449) obiektywne kryteria pozwalajace na odréznienie
znakéw opisowych od znakéw, ktére maja jedynie charakter sugestywny.

Wedlug skarzacej, zastosowanie tych kryteriéw do oznaczenia slownego
TWIST & POUR pozwoliloby stwierdzi¢, ze ten znak towarowy jest oddalony od
punktu kraricowego rzeczonej gradacji, ktoéry obejmuje oznaczenia opisowe.

Po pierwsze, oznaczenie stowne TWIST & POUR sklada sie z dwéch czasownikéw,
ktére pojedynczo lub wspélnie nie opisuja ani oznaczonych towardw, ani zadnych
z ich wlasciwosci. W istocie oba czasowniki odnosza sie do czynnosci, ktére nie
pozwalaja na ich obiektywne skojarzenie z plastikowymi pojemnikami na farbe.
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Po drugie, dany krag odbiorcéw nie postrzegalby oznaczenia stownego
TWIST & POUR niezwlocznie, bezposrednio i bez dodatkowej refleksji jako
wskazania wlasciwosci towaréw, ktére sa nim oznaczone. Wedlug skarzacej, dany
konsument, widzac to oznaczenie, nie wiazalby go automatycznie z plastikowymi
pojemnikami na farbe.

Wreszcie oznaczenie slowne TWIST & POUR nie zawiera réwniez okreslenia
zasadniczej lub dominujacej wlasciwosci towaru, ktéra miataby, w przypadku
wyboru tego towaru przez uzytkownikéw tego rodzaju débr, szczegblne znaczenie
w poréwnaniu do towardw oferowanych przez podmioty konkurencyjne. Odwotanie
si¢ do sposobu otwarcia towaru, jakie zawiera zgloszony znak towarowy, nie
przysparza zadnej istotnej warto$ci towarowi, ktéry jest nim oznaczony.

W przeciwienstwie do tego, co wynika z pkt 12 zaskarzonej decyzji, skarzaca uscisla,
ze nie rosci sobie praw do oznaczenia EASY-TO-OPEN lub EASY-TO-POUR, lecz
do znaku TWIST & POUR. W zwiazku z tym argument, ze konsumenci
angielskojezyczni traktowaliby ten znak towarowy jako informacje oznaczajaca, ze
~wszystko, co powinni uczynié, to odkreci¢ przykrywke i wyla¢ zawarto$¢”, bylby
zwodniczy, bowiem rzeczone oznaczenie slowne jest odrebne i niezalezne od
towaréw nim oznaczonych. Ponadto nieicisle byloby twierdzenie, ze omawiane
oznaczenie przekazuje informacje dotyczaca latwosci uzycia towaru, do ktérego sie
odnosi (zob. podobnie ww. w pkt 18 wyrok w sprawie UltraPlus, pkt 52). Skarzaca
uwaza zatem, ze bardzo prawdopodobne jest, iz krag odbiorcéw angielskojezycz-
nych, majac do czynienia z tym oznaczeniem, postrzegalby je jako oznaczenie
fantazyjne oraz nie kojarzylby go automatycznie i bezpoérednio z plastikowymi
pojemnikami na farbe. Dopiero w drugiej kolejnoséci rzeczony krag odbiorcéw
pomyslalby o sposobie korzystania z towaru, a mianowicie o sposobie jego otwarcia.
Natomiast zrozumienie tego sposobu uzycia nie jest wynikiem automatycznego,
bezrefleksyjnego i bezposredniego postrzegania, lecz ma swoje Zrédlo w uprzednim
procesie myslowym lub wysitku intelektualnym wykonanym przez konsumenta,
czynigcym owo postrzeganie posrednim, a zatem niemajacym charakteru opisowego.
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Rejestracja oznaczenia, ktére odnosi sie¢ w formie posredniej lub w formie
skojarzenia lub sugestii do wlasciwoéci oznaczonego nim towaru, nie moze
w konsekwencji by¢ przedmiotem odmowy, ktéra bylaby sprzeczna zaréwno
z wola prawodawcy, wyrazona w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, jak
i z orzecznictwem przywolanym powyzej w pkt 18.

Ponadto kryterium zastosowane w zaskarzonej decyzji nie pozwala na przeprowa-
dzenie analizy charakteru odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego ,a priori
i z pominieciem rzeczywistego uzycia oznaczenia” [wyrok Sadu z dnia 7 lutego
2002 r. w sprawie T-88/00 Mag Instrument przeciwko OHIM (Ksztalt latarek), Rec.
str. I1-467, pkt 34]. Skarzaca wskazuje w tej kwestii, ze to, czy rzeczywiscie sposdb,
w jaki oznaczenie jest uzywane lub wskazane na towarze jako znak towarowy lub do
uzytku innego rodzaju, mogloby skutkowaé tym, ze konsument nie postrzegatby
oznaczenia jako odrézniajacego oznaczenia pochodzenia, lecz jako zwykla
informacje handlowa, nie podlega uwzglednieniu w ramach oceny spelniania
przestanek rejestracji (ww. w pkt 18 wyrok w sprawie UltraPlus, pkt 52).

Po trzecie, skarzaca uwaza, ze oznaczenie stowne TWIST & POUR ma minimalny
samoistny charakter, pozwalajacy na to, by dany krag odbiorcéw postrzegal je jako
wskazujace pochodzenie handlowe danych towaréw nim oznaczonych, bowiem do
dokonania rejestracji wystarczajace jest, zwazywszy art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, wykazanie, ze dane oznaczenie ma minimalny charakter odrézniajacy.
Dzieje si¢ tak w przypadku omawianego oznaczenia stownego, ktére jest zwiezle,
bezposrednie i fatwe do zapamietania dla wlasciwego kregu odbiorcéw.

Ponadto jest to nowe oznaczenie stowne, zlozone z dwéch wyrazéw napisanych po
angielsku, ktérego cecha szczegélna jest zestawienie czasownikéw ,twist” i ,,pour”.
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Umieszczenie tych dwéch wyrazéw w jednym oznaczeniu wywoluje efekt
zaskoczenia u konsumentéw, ktéry przyciaga i zatrzymuje uwage lub co najmniej
moze zatrzymaé¢ uwage. Oznaczenie to tworzy znak towarowy wystarczajaco
réznigcy sie od znaku, jaki wynikalby z prostego zestawienia dwdch stéw, ktére go
tworza.

Skarzaca podnosi, ze w trakcie postepowania przed OHIM wykazala, ze czasownik
Jtwist” jest czesto uzywany w zlozonych znakach towarowych i ze konsumenci sa
przyzwyczajeni do znakéw towarowych utworzonych z uzyciem tego czasownika.
Ponadto inne oznaczenia wlasciwe w celu odréznienia towardéw zostaly zarejes-
trowane przez OHIM, a mianowicie TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER
TESTER, TWISTED TUBE i TWISTED DIPS. W tej kwestii skarzaca wywodzi
z powolanego powyzej w pkt 14 wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, ze
czeste uzycie znakéw towarowych zawierajacych podobne elementy stowne oraz
konstrukcje gramatyczne $wiadczy o tym, ze taki rodzaj zestawienn nie moze zosta¢
uznany za pozbawiony charakteru odrézniajacego.

Okolicznos$¢, ze zgloszony znak towarowy jest zlozony z wyrazéw jezyka
potocznego, zrozumialtych dla konsumentéw, nie zmienia charakteru odrézniajacego
tego znaku towarowego. Ponadto Sad orzekl w tym wzgledzie, ze okolicznos¢, iz
kazdy z elementéw tworzacych oznaczenie, rozpatrywany odrebnie, jest pozbawiony
charakteru odrézniajacego, nie przesadza o tym, Ze zestawienie, jakie one tworza,
moze mie¢ charakter odrézniajacy. To do Izby Odwolawczej nalezy natomiast
ustalenie, ze dane oznaczenie, rozpatrywane w swym caloksztalcie, nie pozwala
docelowemu kregowi odbiorcéw na odréznienie towaréw skarzacej od towaréw
majacych inne pochodzenie handlowe [wyrok Sadu z dnia 14 kwietnia 2005 r.
w sprawie T-260/03 Celltech przeciwko OHIM (CELLTECH), Zb.Orz. str. I1I-1215,
pkt 43 i 44]. Zdaniem skarzacej bowiem, nie jest konieczne, by zgloszone oznaczenie
przekazywato dokladna informacje dotyczaca spétki, ktéra wprowadza towar do
obrotu, lecz wystarczajace jest, by rzeczony znak towarowy pozwolil danemu
kregowi odbiorcéw na odréznienie towaréw nim opatrzonych od towaréw o innym
pochodzeniu handlowym [wyrok Sadu z dnia 9 paZdziernika 2002 r. w sprawie
T-173/00 KWS Saat przeciwko OHIM (Odcieri pomaranczowy), Rec. str. I1-3843,
pkt 44].
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OHIM wskazuje na wstepie, ze zgodnie z orzecznictwem, zakresy podstawy odmowy
rejestracji z powodu braku charakteru odrdzniajacego i z powodu czysto opisowego
charakteru znaku towarowego nakladaja sie. W istocie oznaczenie, ktére ogranicza
sie do opisu wladciwosci towaréw oraz ustug, nie mogloby z tego powodu pelni¢
zasadniczej funkcji znaku towarowego, spelniajac z uwagi na te dwie podstawy
przeslanki odmowy rejestracji (ww. w pkt 8 wyrok w sprawie Campina Melkunie).
Nastepnie oznaczenia pozbawione charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie moglyby pelni¢ zasadniczej funkeji znaku
towarowego, a mianowicie funkcji polegajacej na identyfikacji pochodzenia
handlowego towaru lub ustugi (ww. w pkt 18 wyrok w sprawie UltraPlus, pkt 52).
Wreszcie znaki towarowe, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 lit. b), to znaki, ktére
z punktu widzenia wladciwego kregu odbiorcéw sa powszechnie uzywane w handlu
do oznaczenia danych towaréw lub ustug albo w odniesieniu do ktérych istnieja co
najmniej konkretne wskazéwki pozwalajace stwierdzi¢, ze moglyby by¢ uzywane
w ten sposéb.

W odniesieniu do niniejszego przypadku OHIM stwierdza, ze rozpatrywanymi
towarami sa puszki plynnej farby, a zatem wlasciwy krag odbiorcéw stanowi
przecietny konsument, wlasciwie poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny.
Wyrazenie TWIST & POUR, ktére mozna przetlumaczy¢ jako ,odkre¢ i wylej” lub
~odkreci¢ i wyla¢”, jest zwigezlym wyrazeniem, ktérego sens jest natychmiast
zrozumialy dla wszystkich. Wyrazenie to nie ma zadnych wlasciwosci szczegélnych.
Jego struktura syntaktyczna jest prosta i powszechna w jezyku angielskim,
w szczeg6lnosci w przypadku koniecznosci przekazania informacji w najprostszy
i najbardziej bezposredni sposéb w odniesieniu do dwéch nastepujacych po sobie
czynno$ci w celu osiagnigcia danego rezultatu. W przypadku rzeczonych towaréw
wlasciwy krag odbiorcéw reagowalby niezwlocznie, postrzegajac to oznaczenie jako
informacje dotyczaca sposobu ich uzywania. W istocie bowiem puszki farby
powinny zosta¢ otwarte przed uzyciem ich zawartosci. Czasami konieczne jest ich
wstrzaéniecie lub przelanie ich zawartoéci do innego pojemnika, by méc korzystaé
z ich zawarto$ci. Wreszcie nierzadko puszki farby trudno jest otworzy¢ i nalezy
skorzysta¢ z przedmiotu stuzacego jako dzwignia. Z powyiszego wynika, ze
wyrazenie TWIST & POUR nie wywoluje u danego konsumenta innej reakcji niz
natychmiastowe skojarzenie ze wskazéwka dotyczaca sposobu uzycia puszek, a nie
z przedsiebiorstwem, ktére je produkuje.
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OHIM dodaje, ze konkluzja ta, w przeciwienstwie do tego co utrzymuje skarzaca, nie
zostala oparta na ocenie rzeczywistego uzycia znaku towarowego na rynku.
Dokladniej konkluzja, zgodnie z ktéra oznaczenie jest pozbawione charakteru
odrézniajacego, nie jest zwigzana z okreslona czeécia towaru, na ktérym zostal
umieszczony znak towarowy, lub wielko$cia liter, ktére zostaly umieszczone na
powierzchni puszki. Izba Odwotawcza slusznie uznala a priori, ze wyrazenie
TWIST & POUR bedzie postrzegane [wyrok Sadu z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie T-360/03 Frischpack przeciwko OHIM (Ksztalt opakowania sera), Rec.
str. I1-4097, pkt 29] jako instrukcja dotyczaca uzycia towaru, a nie jako oznaczenie
mogace pelni¢ zasadnicza funkcje znaku towarowego. Analiza zostala dokonana
w oparciu o postrzeganie, jakiego mozna w racjonalny sposéb oczekiwaé od
konsumentéw, biorac pod uwage wlasciwoéci oznaczenia jako takiego oraz
wlasciwosci danych towaréw, niezaleznie od wszelkich rozwazan dotyczacych
sposobu rzeczywistego uzycia tego znaku towarowego na rynku.

OHIM utrzymuje, ze skarzaca przyjela bledne zalozenie, twierdzac, iz Izba
Odwolawcza naruszyla prawo, stwierdzajac brak charakteru odrézniajacego
zgloszonego znaku towarowego na podstawie jego charakteru opisowego.
W istocie bowiem Izba Odwolawcza stwierdzila, ze nie znajduje cech odrézniajacych
w wyrazeniu TWIST & POUR, gdyz wlasciwy krag konsumentéw bedzie postrzegal
to oznaczenie jako instrukcje dotyczaca uzywania towaréw, co wyklucza, by
oznaczenie to bylo réwniez postrzegane jako majace charakter odrézniajacy. Dany
krag odbiorcéw upatrywalby w tym wyrazeniu ogélnego potwierdzenia dotyczacego
pewnych wiasciwoséci owych towaréw. Z powodu tego blednego zalozenia skarzaca
popelnita btad w ocenie charakteru opisowego oznaczenia w odniesieniu do danych
towaré6w, stwierdzajac, ze wobec braku takiego charakteru opisowego oznaczenie ma
charakter odrézniajacy i powinno zostaé zarejestrowane. OHIM wskazuje w tej
kwestii, ze Izba Odwotawcza podjeta decyzje na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 i stwierdzita, ze fakt, iz ekspert nie wymienil wyraZnie
w swojej decyzji art. 7 ust. 1 lit. ¢), nie ma zadnego znaczenia, majac na uwadze ze
powody odrzucenia wniosku zostaly przedstawione w jasny sposéb.
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OHIM wskazuje, ze w niniejszym przypadku Izba Odwolawcza nie ograniczyla sie
do stwierdzenia braku charakteru odrézniajacego zgloszonego znaku, opierajac sie
na jego charakterze opisowym, lecz dokonala znacznie szerszych rozwazanp,
a mianowicie, iz oznaczenie stowne TWIST & POUR dostarcza wylacznie informacji
dotyczacych wlasciwosci towaréw, uniemozliwiajac w konsekwencji danemu
kregowi odbiorcéw dostrzezenie w tym oznaczeniu stownym oznaczenia majacego
charakter odrézniajacy. To na podstawie interpretacji opartej na tych dwéch
argumentach Izba Odwotawcza uznala, ze zgloszony znak towarowy jest objety
zakazem rejestracji, o ktérym mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
Jako ze pierwsze wrazenie, jakie zgloszony znak wywoluje u konsumentéw,
sprowadza sie do wskazéwki dotyczacej uzywania towaréw, OHIM uwaza, ze
konsumenci nie dostrzegliby w tym oznaczeniu instrumentu pozwalajacego na
okreslenie pochodzenia towaréw i na ich odréznienie od innych towaréw. Ponadto
ocena dokonana przez Izbe Odwolawcza jest tozsama z ocena przyjmowang przez
Sad w wyrokach, w ktérych stwierdzil on brak charakteru odrézniajacego réznych
wyrazen [wyroki Sadu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-79/00 Rewe-Zentral
przeciwko OHIM (LITE), Rec. str. II-705 i z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-270/02
MLP Finanzdienstleistungen przeciwko OHIM (bestpartner), Zb.Orz. str. 1I-2837].

Ocena Sqdu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane ,znaki
towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakteru”,
a zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) tego rozporzadzenia nie sa rejestrowane ,znaki
towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢
w obrocie do oznaczania rodzaju, jako$ci, ilosci, przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego lub czasu produkeji towaru lub $wiadczenia uslugi,
lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug”. Ponadto art. 7 ust. 2 rozporzadzenia
nr 40/94 stanowi, ze ,ustep 1 stosuje sie bez wzgledu na fakt, ze podstawy odmowy
rejestracji istnieja tylko w czesci Wspdlnoty”.
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Kazda z podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia
nr 40/94 jest niezalezna i wymaga odrebnego rozpatrzenia. Ponadto wykiadni
wspomnianych podstaw odmowy rejestracji nalezy dokonywaé w $wietle interesu
ogoblnego, ktéry lezy u Zrédla kazdej z nich. Interes ogdlny rozpatrywany w ramach
badania kazdej z tych podstaw odmowy moze, a nawet musi odzwierciedlaé
odmienne wzgledy, w zalezno$ci od danej podstawy odmowy rejestracji (zob. wyroki
Trybunalu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach polaczonych C-456/01 P
i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. 1-5089, pkt 45 i 46, oraz ww.
w pkt 14 wyrok w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, pkt 25 oraz z dnia 15 wrzes$nia
2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. 1-7975, pkt 59).

Jednakze oczywiste jest, ze zakresy stosowania podstaw odmowy rejestracji
okreslonych w lit. od b) do d) wskazanego przepisu nakladaja si¢ (zob. podobnie
wyrok Trybunalu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN
Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 67 i 85, i ww. w pkt 8 wyrok w sprawie Campina
Melkunie, pkt 18). W szczegdlnosci zgodnie z orzecznictwem stowny znak
towarowy, ktéry opisuje wlasciwoéci towaréw i ustug w rozumieniu art. 7 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, jest przez sam ten fakt bezwzglednie pozbawiony
charakteru odrézniajacego w stosunku do tych samych towaréw i uslug
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia. Niemniej jednak znak
towarowy moze by¢é pozbawiony charakteru odrézniajacego z innych powodéw niz
jego ewentualny charakter opisowy [wyrok Sadu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie
T-289/02 Telepharmacy Solutions przeciwko OHIM (TELEPHARMACY SOLU-
TIONS), Zb.Orz. str. 1I-2851, pkt 24; zob. réwniez podobnie ww. w pkt 36 wyrok
w sprawie bestpartner, pkt 25; zob. réwniez analogicznie ww. wyrok w sprawie
Koninklijke KPN Nederland, pkt 86 i ww. w pkt 8 wyrok w sprawie Campina
Melkunie, pkt 19].

W przypadku takim jak niniejszy, w ktérym zaskarzona decyzja zawiera odmowe
rejestracji zgloszonego znaku towarowego z powodu istnienia bezwzglednej
podstawy odmowy rejestracji okreslonej w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, nalezy zbada¢, czy OHIM wykazal, ze znak towarowy byl pozbawiony
charakteru odrézniajacego.
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W tej kwestii nalezy wskazad, ze oznaczenia pozbawione charakteru odrézniajacego,
o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, uwazane sa za
nienadajace sie do pelnienia zasadniczej funkcji znaku towarowego, a mianowicie
funkcji pozwalajacej na zidentyfikowanie pochodzenia towaru lub ustugi w celu
umozliwienia konsumentowi, ktéry nabywa towar lub usluge oznaczone znakiem
towarowym, dokonania w trakcie kolejnych zakupéw takiego samego wyboru, jesli
jego doswiadczenia okaza si¢ pozytywne, lub dokonania innego wyboru, jesli okaza
si¢ one negatywne (ww. w pkt 36 wyrok w sprawie LITE, pkt 26). W szczegélnosci
ma to miejsce w przypadku oznaczen, ktore sa powszechnie uzywane w celu
sprzedazy danych towaréw lub $wiadczenia danych ustug [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 20 i ww. w pkt 12 wyrok w sprawie Mehr fiir Ihr Geld, pkt 24].

Ponadto nalezy wskazaé, ze pojecie interesu ogblnego, lezace u podstaw art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, laczy sie w oczywisty spos6b z zasadnicza funkcja
znaku towarowego, jaka jest zagwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
uzytkownikowi identycznosci pochodzenia towaru lub uslugi oznaczonych znakiem
towarowym, pozwalajac mu na odrdéznienie bez ewentualnej pomylki tego towaru
lub ustugi od towardw i ustug o innym pochodzeniu (ww. w pkt 14 wyrok w sprawie
SAT.1 przeciwko OHIM, pkt 23 i 27 i ww. w pkt 38 wyrok w sprawie BiolD
przeciwko OHIM, pkt 60).

W' odniesieniu do znaku towarowego skladajacego sie¢ z wyrazéw lub znaku
typograficznego, takiego jak ten bedacy przedmiotem niniejszej sprawy, istnienie
ewentualnego charakteru odrézniajagcego moze zostac zbadane w czeéci dla kazdego
z jego poje¢ lub elementéw rozpatrywanych odrebnie, lecz powinno w kazdym
przypadku wiaza¢ sie z badaniem caloksztaltu, jaki one tworza. W istocie bowiem
okoliczno$¢, ze kazdy z jego elementéw, rozpatrywany odrebnie, jest pozbawiony
charakteru odrézniajacego nie wylacza tego, ze zestawienie, jaki one tworza, moze
mie¢ charakter odrézniajacy (ww. w pkt 14 wyrok w sprawie SAT.1 przeciwko
OHIM, pkt 28; zob. réwniez analogicznie ww. w pkt 8 wyrok w sprawie Campina
Melkunie, pkt 40 i 41 i ww. w pkt 39 wyrok w sprawie Koninklijke KPN Nederland,
pkt 99 i 100).
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Wedlug utrwalonego orzecznictwa charakter odrézniajacy oznaczenia moze zostac
zbadany, po pierwsze, w odniesieniu do towaréw lub ustug, dla ktérych zlozono
wniosek o rejestracje, i po drugie, w odniesieniu do postrzegania go przez wlasciwy
krag odbiorcéw (ww. w pkt 36 wyrok w sprawie LITE, pkt 27 oraz ww. w pkt 41
wyrok w sprawie BEST BUY, pkt 22 i ww. w pkt 12 wyrok w sprawie Mehr fiir Thr
Geld, pkt 26).

W niniejszym przypadku nalezy stwierdzi¢, po pierwsze, jak wskazala to Izba
Odwolawcza i czego nie zakwestionowala skarzaca, ze poniewaz towarami
oznaczonymi zgloszonym znakiem towarowym s3 puszki farby przeznaczone dla
ogblu konsumentéw, to docelowym odbiorca jest przecietny konsument, wlasciwie
poinformowany, dostatecznie uwazny i rozsadny.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, docelowy krag odbiorcéw,
w odniesieniu do ktérego nalezy dokona¢ oceny bezwzglednej podstawy odmowy
rejestracji, stanowi krag odbiorcéw angielskojezycznych, bowiem rozpatrywane
oznaczenie slowne sklada si¢ z elementéw pochodzacych z jezyka angielskiego, co
nie zostalo zakwestionowane przez skarzaca [zob. podobnie ww. w pkt 13 wyrok
Sadu w sprawie ELLOS, pkt 31; wyrok z dnia 15 pazdziernika 2003 r. w sprawie
T-295/01 Nordmilch przeciwko OHIM (OLDENBURGER), Rec. str. 11-4365, pkt 35
i ww. w pkt 12 wyrok w sprawie Mehr fiir Ihr Geld, pkt 27].

Po drugie z pkt 14 zaskarzonej decyzji wynika, ze Izba Odwolawcza stwierdzila, iz
oznaczenie, w odniesieniu do ktérego zlozono wniosek o rejestracje, jest pozbawione
charakteru odrézniajacego, bowiem na danym rynku moze by¢ ono uznane jedynie
za zwykla wskazéwke dotyczaca szczegdlnej wlasciwosci towaru, a mianowicie jego
sposobu uzycia, a nie za wskazanie pochodzenia handlowego rzeczonego towaru.
Izba Odwolawcza zasadniczo stwierdzila, ze oznaczenie stfowne TWIST & POUR nie
ma charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, bowiem byloby ono postrzegane przez wlasciwy krag odbiorcéw jako opis
rzeczonych towaréw.
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Nalezy zatem zbada¢, czy zwigzek ustalony przez Izbe Odwotawcza pomiedzy, po
pierwsze, tre$cia semantyczng oznaczenia objetego wnioskiem o rejestracje i, po
drugie, rzeczonymi towarami jest wystarczajaco konkretny i bezposredni, by uznad,
ze oznaczenie to pozwoli wlasciwemu kregowi odbiorcéw na natychmiastowa
identyfikacje towaréw [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 7 czerwca 2001 r.
w sprawie T-359/99 DKV przeciwko OHIM (EuroHealth), Rec. str. II-1645, pkt 35
i 36].

Oznaczenie jest zlozone z dwdch form slownych jezyka angielskiego ,twist” i ,,pour”,
ktére oznaczaja, jak wskazala to Izba Odwolawcza w pkt 12 zaskarzonej decyzji,
»odkreci¢” i ,wyla¢” lub ,odkre¢” i ,wylej”, co zreszta nie zostalo zakwestionowane
przez skarzaca.

Ponadto Izba Odwotawcza wskazala w pkt 12 zaskarzonej decyzji, ze fakt, iz uzyto
znaku typograficznego ,&”, oznaczajacego ,i”, nie ma wplywu na charakter
odrézniajacy oznaczenia, bowiem uzycie tego znaku typograficznego jest powszech-
ne w jezyku angielskim.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze jak wskazal to OHIM, struktura syntaktyczna
oznaczenia slownego TWIST & POUR jest prosta i powszechna w jezyku
angielskim. W zwiazku z tym budowa tego oznaczenia i fakt, ze dwa pojecia zostaly
polaczone przy uzyciu znaku typograficznego ,&”, nie stanowi dostrzegalnej réznicy
w budowie oznaczenia objetego wnioskiem o rejestracje, postrzeganego w jego
caloksztalcie, w odniesieniu do terminologii uzywanej potocznie przez wlasciwy krag
odbiorcéw, ktéra nadawalaby mu charakter odrézniajacy w rozumieniu wyroku
Trybunatu z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble
przeciwko OHIM, Rec. str. [-6251, pkt 40.
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Izba Odwolawcza stusznie zatem stwierdzila, ze wyrazenie to rozpatrywane w swym
caloksztalcie oznacza ,twist and pour”, czyli ,odkreci¢ i wyla¢” lub ,odkre¢ i wylej”.

W odniesieniu do zwiazku istniejacego miedzy zawartoscia semantyczna oznaczenia
TWIST & POUR i rzeczonymi towarami nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza
réwniez slusznie stwierdzila w pkt 11 zaskarzonej decyzji, Ze oznaczenie to jest
zlozone z poje¢ ogdlnych, ktére ograniczaja sie¢ do oznaczenia wlasciwosci towaru,
w szczegblnosci w zakresie sposobu jego uzycia [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia
12 stycznia 2000 r. w sprawie T-19/99 DKV przeciwko OHIM (COMPANYLINE),
Rec. str. II-1, pkt 26 i 27, utrzymany w mocy w wyniku odwolania przez wyrok
Trybunatu z dnia 19 wrzesnia 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM,
Rec. str. I-7561 i ww. w pkt 36 wyrok w sprawie bestpartner, pkt 24].

W istocie bowiem to oznaczenie sfowne rozpatrywane w swym caloksztalcie opisuje
bezposrednio czynno$¢ dotyczaca w szczegdlnosci otwarcia pojemnika wyposazo-
nego w pokrywke, ktéra nalezy odkrecié, by wyla¢ zawarto$¢ pojemnika. Zestawienie
tych poje¢ ogranicza sie zatem do opisu wlasciwoéci rzeczonego towaru,
a mianowicie latwoéci uzycia, w szczegdlnosci w odniesieniu do farby, ktéra
zazwyczaj przed uzyciem powinna zosta¢ rozmieszana lub ktérej pojemnik powinien
zostaé potrzasniety, zanim jego zawarto$¢ zostanie przelana do innego pojemnika.
Uzycie poje¢ ,twist” i ,pour” podkre§la zatem szczegblnie wazna wlasciwo$é
rzeczonego towaru, a mianowicie wyjatkowo prosty sposéb jego uzycia. Jak stusznie
stwierdzita Izba Odwolawcza, ,trudno sobie wyobrazi¢ prostszy sposéb poinformo-
wania konsumentéw, ze wystarczy odkreci¢ przykrywke i wyla¢ zawarto$é, niz
poprzez wydrukowanie wyrazé6w TWIST & POUR na puszce”.

W zwigzku z powyzszym oznaczenie stowne TWIST & POUR, w przeciwienstwie do
tego, co utrzymuje skarzaca, nie jest jedynie odwolaniem lub aluzja do pewnych
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wlasciwosci towaru, lecz opisuje bezposrednio wlasciwos¢ rzeczonego towaru.
Bezposrednie bowiem przedstawienie wlasciwemu kregowi odbiorcéw informacji
dotyczacej fatwoéci uzycia towaru stanowi wystarczajaco konkretny i bezposredni
zwigzek miedzy zgloszonym znakiem towarowym i rzeczonymi towarami.

W trakcie rozprawy skarzaca wskazala, ze oznaczenie stowne TWIST & POUR
opisuje jedynie pomocnicza wlasciwoé¢é danego towaru, totez jego rejestracja
powinna byla zosta¢ dokonana.

W tej kwestii wystarczy wskazad, ze Trybunal orzekt juz, iz stowny znak towarowy,
ktéry opisuje wlasciwoséci towaréw lub uslug, jest z tego powodu bezwzglednie
pozbawiony charakteru odrézniajacego i ze bez znaczenia jest to, ze opisane
wlasciwosci towaréw lub uslug maja ze wzgledéw handlowych zasadniczy czy tez
pomocniczy charakter (zob. analogicznie ww. w pkt 39 wyrok w sprawie Koninklijke
KPN Nederland, pkt 86 i 102).

Skarzaca twierdzi ponadto, ze Izba Odwotawcza popelnita blad, stwierdzajac brak
charakteru odrézniajacego zgloszonego znaku towarowego z uwagi na jego rzekomy
charakter opisowy.

W tej kwestii nalezy wskazaé, po pierwsze, ze o ile kazda podstawa odmowy
rejestracji wymieniona w art. 3 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia
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21 grudnia 1988 r. majacej na celu zblizenie ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) jest niezalezna od
innych i wymaga odrebnego zbadania, to jednak jak wskazano powyzej w pkt 39,
zakresy stosowania podstaw wymienionych w lit. od b) do d) tego przepisu nakladaja
sie. Po drugie, jak réwniez wskazano powyzej w pkt 39, slowny znak towarowy
opisujacy wlasciwosci towaréw lub uslug jest z tego powodu bezwzglednie
pozbawiony charakteru odrézniajacego w odniesieniu do tych towaréw lub ustug.

Skarzaca podnosi ponadto zarzut, ze Izba Odwolawcza zastosowala kryterium
interesu ogdlnego, zgodnie z ktérym oznaczenia moga by¢ swobodnie uzywane
przez wszystkich, ktére to kryterium jest wlasciwe w ramach art. 7 ust. 1 lit. ¢), lecz
nie w ramach art. 7 ust. 1 lit. b).

Niewatpliwie sluszne jest, jak wskazal to Trybunal w pkt 36 powotanego powyzej
w pkt 14 wyroku w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, ze art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 nie sluzy realizacji interesu ogélnego, zgodnie z ktérym
oznaczenia moga by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich.

W istocie bowiem z pkt 26 powolanego powyzej w pkt 14 wyroku w sprawie SAT.1
przeciwko OHIM wynika, Ze interes ogdlny lezacy u podstaw art. 3 ust. 1 lit. b)
dyrektywy 89/104/EW G, przepisu, ktérego dyspozycja jest taka sama jak dyspozycja
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, ma swoje Zrédlo w koniecznos$ci
nieograniczania bezzasadnie mozliwosci wykorzystania elementéw pozbawionych
charakteru odrézniajacego, tworzacych omawiane oznaczenie, przez inne podmioty
oferujace towary lub ustugi takiego rodzaju, jak te objete wnioskiem o rejestracje.
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Jednakze w niniejszym przypadku Izba Odwolawcza stwierdzila w pkt 13 zaska-
rzonej decyzji, Ze rejestracja oznaczenia sfownego TWIST & POUR nie moze zosta¢
dokonana, bowiem ,nalezy ono do kategorii oznaczen, w odniesieniu do ktérych nie
nalezy bezzasadnie ogranicza¢ mozliwosci wykorzystania ich przez innych
handlowcéw”.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza, przyjmujac takie rozstrzygniecie,
zastosowala kryterium wlasciwe do dokonania wykladni art. 7 ust. 1 lit. b), a zatem
zarzuty w tym zakresie sa bezzasadne.

Wreszcie w odniesieniu do argumentu skarzacej, ze OHIM dokonal rejestracji
podobnych znakéw towarowych, takich jak TWIST & VAC, TWIST & DRINK,
TWISTER TESTER, TWISTED TUBE i TWISTED DIPS, nalezy stwierdzi¢, ze
przyjmujac nawet, iz zwiazek tych znakéw towarowych jest $cislejszy z towarami, dla
ktérych zostaly one zarejestrowane, niz zwigzek miedzy oznaczeniem TWIST &
POUR i towarami, w odniesieniu do ktérych zlozono wniosek o rejestracje, to
z powyzszego nie wynika, Ze jednolite stosowanie rozporzadzenia nr 40/94 oznacza,
zZe rzeczone oznaczenie powinno zosta¢ zarejestrowane dla danych towaréw. Nalezy
bowiem wskazaé, ze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wydawanie przez izby
odwolawcze na mocy rozporzadzenia nr 40/94 decyzji dotyczacych rejestracji
oznaczenia jako wspélnotowego znaku towarowego wchodzi w zakres kompetencji
zwiazanej, a nie uprawnien dyskrecjonalnych. Tak wiec mozliwo$¢ rejestracji
oznaczenia jako wspdlnotowego znaku towarowego powinna by¢ oceniana
wylacznie na podstawie tego rozporzadzenia, tak jak jest ono interpretowane przez
sad wspélnotowy, a nie na podstawie wczesniejszej praktyki izb odwolawczych [ww.
w pkt 38 wyrok w sprawie BiolD przeciwko OHIM, pkt 47; wyroki Sadu z dnia
9 pazdziernika 2002 r. w sprawie Glaverbel przeciwko OHIM (Powierzchnia z plyty
szklanej) T-36/01, Rec. str. I1-3887, pkt 35; z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawach
polaczonych T-79/01 i T-86/01 Bosch przeciwko OHIM (Kit Pro i Kit Super Pro),
Rec. str. 11-4881, pkt 32 i z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas
przeciwko OHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR I FELICIE), Zb.Orz. str. 11-4891,
pkt 71].
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W zwiazku z przedstawionymi rozwazaniami nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwotawcza
slusznie uznala, Ze oznaczenie TWIST & POUR jest pozbawione charakteru
odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, totez
podniesiony zarzut nie zasluguje na uwzglednienie.

W zwiazku z powyzszym skarga powinna zosta¢ oddalona.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obcigzona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe
w niniejszym przypadku, zgodnie z zadaniem OHIM nalezy obciazy¢ ja kosztami
postepowania.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.
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2) The Sherwin-Williams Company poniesie koszty postepowania.

Vilaras Martins Ribeiro Jurimae

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 czerwca
2007 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Vilaras
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