WYROK Z DNIA 13.6.2007 r. — SPRAWA T-441/05

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (czwarta izba)

z dnia 13 czerwca 2007 r.”

W sprawie T-441/05

IVG Immobilien AG, z siedziba w Bonn (Niemcy), reprezentowana przez
adwokatéw A. Okonka oraz U. Karpensteina,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera, dzialajacego
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwotawczej OHIM z dnia
1 wrzeénia 2005 r. (sprawa R 559/2004-4), dotyczaca wniosku o rejestracje
oznaczenia graficznego I w charakterze wspélnotowego znaku towarowego,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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SAD PIERWSZE]J INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(czwarta izba),

w skladzie: H. Legal, prezes, 1. Wiszniewska-Bialecka i E. Moavero Milanesi,
sedziowie,
sekretarz: K. Andov4, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 16 grudnia 2005 .,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
8 marca 2006 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 stycznia 2007 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 5 listopada 2002 r. skarzaca dokonala zgloszenia wspélnotowego znaku
towarowego w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki
towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia
20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 11, str. 1),
ze zmianami.
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Znakiem towarowym, o ktérego rejestracje wniesiono, jest przedstawiony ponizej
graficzny znak towarowy w kolorze blekitnym:

Uslugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 35, 36, 37, 39, 42 i 43
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego
i zmienionego, i odpowiadaja dla kazdej z klas nastepujacemu opisowi:

— klasa 35: ,Dokonywanie analiz kosztéw produkcji, doradztwo w zakresie
organizacji i prowadzeniu spraw gospodarczych, w szczegblnosci doradztwo
przy organizacji i zarzadzaniu przedsiebiorstwami; dokonywanie wycen
w sprawach gospodarczych”;

— Kklasa 36: ,Analizy finansowe; analizy bankowe; odzyskiwanie wierzytelnosci;
pozyczki pod zastaw; doradztwo w dziedzinie finanséw; poprawa sytuacji
finansowej; gwarancje; odzyskiwanie czynszéw z najmu i czynszéw z dzierzawy
gospodarstw rolnych; zarzad nieruchomos$ciami; administracja budynkami
i gruntami; wycena nieruchomoéci; najem i dzierzawa nieruchomosci;
inwestycje kapitalowe; najem gospodarstw rolnych; ustugi brokerskie; inwes-
towanie aktywéw, zarzad aktywami”;

— klasa 37: ,Rozbiérka budynkéw; ukladanie asfaltu; informacje w dziedzinie
budownictwa; kierowanie robotami budowlanymi; roboty budowlane; wiercenia;
instalacje nawadniajace; budowa zakladéw produkcyjnych; budowa portéw;
budowa molo”;
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IVG IMMOBILIEN PRZECIWKO OHIM (I}

— klasa 39: ,Dostarczanie towardéw; czarter; skladowanie towaréw; wynajem
garazy; wynajem konteneréw do skladowania; transport”;

— klasa 42: ,Uslugi architektoniczne; doradztwo przy budowie”;

— klasa 43: ,Najem konstrukeji przenoénych”.

Decyzja z dnia 14 czerwca 2004 r. ekspert odméwil rejestracji zgloszonego
oznaczenia, uzasadniajac, ze jest ono pozbawione charakteru odrézniajacego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 w odniesieniu do
wszystkich ustug objetych wnioskiem o rejestracje.

W tym zakresie ekspert podniést bowiem, ze zwyczajne i proste oznaczenia, takie jak
pojedyncze litery, liczebniki gléwne, podstawowe formy geometryczne, nie maja
zdolnos$ci odrdzniajacej, o ile nie prezentuja zadnego szczegblnego i przyciagajacego
uwage projektu graficznego. Nastepnie uznal, ze zgloszone oznaczenie samo w sobie
nie posiada zadnej cechy szczegdlnej, ktéra moglaby mu nadaé¢ funkcje inna niz
przedstawienie zwyklej litery.

Od powyzszej decyzji skarzaca wniosla odwotanie do OHIM w dniu 5 lipca 2004 r.
na podstawie art. 57—-62 rozporzadzenia nr 40/94. Tytulem uzasadnienia skarzaca
podniosta, ze posta¢ zgloszonego oznaczenia rdézni si¢ od majuskuly ,i” w czcionce
»Times New Roman” ze wzgledu na jego kolor oraz wysmuklosé¢, jak réwniez na
dlugoé¢ poziomych linii biegnacych poprzecznie u szczytu i u podstawy.
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Odwolanie to zostalo oddalone decyzja Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
1 wrzesnia 2005 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”), doreczona skarzacej w dniu
19 pazdziernika 2005 r.

Izba Odwolawcza stwierdzita miedzy innymi co nastepuje:

ol

]

Odrézniajacy charakter w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94 maja oznaczenia, ktére w odniesieniu do towaréw i uslug objetych
w danym przypadku zgloszeniem wydaja si¢ nadawaé do odrézniania, w oczach
docelowego konsumenta, towaréw lub uslug jednego przedsiebiorstwa od
towaréw lub uslug innych przedsiebiorstw [por. wyrok Sadu Pierwszej Instancji
z dnia 19 wrzeénia 2001 r. w sprawie T-337/99 Henkel przeciwko OHIM
(Okragta czerwono-biala tabletka), Rec. str. 1I-2597, pkt 42 i 43]. Charakter
odrézniajacy znaku towarowego nalezy wiec ocenia¢ w odniesieniu, po pierwsze,
do towardéw lub ustug, dla ktérych wystepuje sie o rejestracje, a po drugie, majac
na uwadze sposéb postrzegania go przez zainteresowanych konsumentéw.
Artykut 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 nie dokonuje w tym zakresie zadnego
rozréznienia pomiedzy poszczeg6lnymi rodzajami oznaczen. Oczywiscie moze
sie okazal, ze sposéb postrzegania przez zainteresowany krag odbiorcéw
niekoniecznie jest jednakowy w przypadku kazdej z kategorii znakéw
towarowych i ze w zwiazku z tym stwierdzenie charakteru odrézniajacego
w odniesieniu do znakéw towarowych nalezacych do pewnych kategorii moze
sie okaza¢ trudniejsze niz w odniesieniu do znakéw towarowych nalezacych do
innych kategorii. Stwierdzenie to nie moze jednak uzasadnia¢ zalozenia, ze tego
rodzaju znaki towarowe sa a priori pozbawione charakteru odrézniajacego lub
tez ze moga go naby¢ jedynie w nastepstwie uzywania [zob. w odniesieniu do
art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 wyrok Trybunalu z dnia 16 wrzeénia 2004 r.
w sprawie C-404/02 Nichols, Zb. Orz. str. 1-8499 pkt 23, 24, 27 i nn.].

10 Zgloszony znak towarowy ma postac litery ,i” pisanej majuskula badz rzymskiej

cyfry jeden, nalezacej do czcionki typu ,Times New Roman”, ktéra jest
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powszechnie uzywana w tekstach drukowanych. Oczywiscie skarzaca podkresla,
ze poprzeczne linie umieszczone u szczytu i u podstawy zgloszonego oznaczenia
sa nieco ciensze i dluzsze niz w przypadku standardowej czcionki , Times New
Roman”. Jednak te nieznaczne réznice nie sa postrzegalne dla dostatecznie
uwaznego konsumenta, a zatem nie maja znaczenia dla celu oceny zdolnosci
rejestracyjnej zgloszonego znaku towarowego. Réwniez niebieski kolor nie
nadaje oznaczeniu I zdolnosci rejestracyjnej. Prawda jest, ze teksty sa
w wiekszosci przypadkéw drukowane czarnym kolorem na biatym tle. Jednak
sam fakt uzycia niebieskiego koloru nie daje literze lub rzymskiej cyfrze
elementu decydujacego przy ocenie odrézniajacego charakteru oznaczenia,
poniewaz w czasach szerokiego rozpowszechnienia kolorowych drukarek
symbole i teksty sa réwniez czesto powielane w kolorach innych niz czarny.
Kolor ciemnoniebieski wydaje sie szczegélnie odpowiedni do tego celu, gdyz
ciemne kolory maja te przewage, ze zapewniaja wigkszy kontrastu na jasnym tle,
na ktérym najczesciej umieszczane sa teksty, co ulatwia ich czytanie. Zreszta
wydrukowanie symbolu w podstawowym kolorze pelni przede wszystkim
funkcje ozdobna, lecz jednocze$nie wylacza mozliwoé¢ wskazania pochodzenia.

Biorac pod uwage wszystkie uslugi objete wnioskiem o rejestracje, zgloszone
oznaczenie okazuje sie zatem zwyczajne i pozbawione wyrazistych cech. Wobec
braku innych wskazéwek co do istnienia zwiazku pomiedzy zgloszonym
oznaczeniem a okre§lonym przedsigbiorstwem, zainteresowani odbiorcy nie
ustala na podstawie kolorowego symbolu gospodarczego pochodzenia uslug
nalezacych do klas 35, 36, 37, 39, 42 i 43. Oznaczenie pozbawione wyrazistych
cech nie moze w sposéb uzyteczny przekazywaé postrzegalnej wskazéwki
gospodarczego pochodzenia oznaczanych ustug.

[...]".
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji i nakazanie OHIM zarejestrowa-
nia zgloszonego znaku towarowego dla wszystkich ustug objetych zgloszeniem;

— obciazenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

W przedmiocie dopuszczalnosci pierwszego zZgdania skarigcej

OHIM wnosi 0 uznanie pierwszego zadania skarzacej za niedopuszczalne w zakresie,
w jakim ma ono na celu orzeczenie przez Sad nakazu rejestracji zgloszonego znaku
towarowego dla wszystkich ustug wskazanych w zgloszeniu.
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Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w ramach wniesionej do sadu wspélnoto-
wego skargi na decyzje izby odwolawczej OHIM, Urzad ten zobowiazany jest,
zgodnie z art. 233 WE i art. 63 ust. 6 rozporzadzenia nr 40/94, do podjecia
niezbednych $rodkéw w celu zastosowania si¢ do ewentualnego wyroku stwier-
dzajacego niewaznos¢ decyzji.

Zatem rola Sadu nie jest wydawanie nakazéw wobec OHIM. Przeciwnie, to na
Urzedzie tym spoczywa obowiazek wyciagniecia odpowiednich konsekwencji
z sentencji oraz uzasadnienia wyroku Sadu [wyrok Sadu z dnia 31 stycznia 2001 r.
w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform),
Rec. str. 11-433, pkt 33].

Nalezy zatem odrzuci¢ jako niedopuszczalna pierwsza cze$é¢ zadania skarzacej,
w zakresie dotyczacym orzeczenia przez Sad nakazu rejestracji zgloszonego znaku
towarowego dla wszystkich ustug wskazanych w zgloszeniu.

W przedmiocie jedynego zarzutu skargi, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzgdzenia nr 40/94

Argumenty uczestnikéw

Skarzaca twierdzi, ze uznajac zgloszone oznaczenie za zwyczajne i pozbawione
znaczenia oraz oceniajac, iz nie umozliwi ono zainteresowanym kregom zawodo-
wym wskazania gospodarczego pochodzenia ustug objetych zgloszeniem, Izba
Odwotawcza w spos6b nieuprawniony zaostrzyla kryteria charakteru odrézniajacego
oznaczen majacych postaé liter, z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94.
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Podstawowa funkcja znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub
koncowemu odbiorcy okreslenia pochodzenia towaru lub uslugi oznaczonej tym
znakiem (wyrok Trybunalu z dnia 29 wrze$nia 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon,
Rec. str. 1-5507, pkt 28).

Nalezy zatem okre$li¢ — w ramach wstepnego badania i niezaleznie od
jakiegokolwiek sposobu rzeczywistego uzywania oznaczenia — czy zgloszone
oznaczenie umozliwia docelowemu kregowi odbiorcéw odréznienie towaréw lub
ustug objetych zgloszeniem od towaréw lub ustug pochodzacych z innych
przedsigbiorstw w czasie dokonywania wyboru przy nabywaniu tego rodzaju
towaréw lub ustug [wyroki Sadu z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie T-87/00 Bank
fiir Arbeit und Wirtschaft przeciwko OHIM (EASYBANK), Rec. str. II-1259, pkt 40,
oraz z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie T-88/00 Mag Instrument przeciwko OHIM
(Ksztalt latarki kieszonkowej), Rec. str. II-467, pkt 34].

Artykut 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie zawiera zadnego rozrdznienia
pomiedzy poszczegbdlnymi kategoriami oznaczer. Réwniez OHIM nie moze
z miejsca odrzucaé zgloszen pojedynczych liter, powolujac sie na wtasne wytyczne
dotyczace oceny, bez zbadania konkretnych okoliczno$ci danego przypadku.

Wydaje sie, ze Sad uznal, iz dla wlasciwego kregu odbiorcéw proste litery moga miec
zauwazalny, a przez to wystarczajacy charakter odrézniajacy ze wzgledu na ich
szczeg6lny styl graficzny. Sad zwrécil uwage na ,dominujacy element” symbolu ,a”
w postaci litery pisanej kursywa i minuskula, w kolorze bialym na czarnym tle. To
proste oznaczenie wywiera natychmiastowe wrazenie i zapada w pamieé [wyrok
Sadu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/02 AVEX przeciwko OHIM —
Ahlers (a), Zb.Orz. str. 11-2907, pkt 20].

W zwigzku z tym twierdzenie OHIM, ze forma litery w jednym z podstawowych
koloréw ma przede wszystkim funkcje ozdobna, wylaczajaca mozliwoé¢ wskazania
pochodzenia, jest catkowicie bledne.

II - 1948



21

22

23

24

25

IVG IMMOBILIEN PRZECIWKO OHIM (I}

Izba Odwotawcza nie mogla zgodnie z prawem uzasadni¢ swojej decyzji za pomoca
twierdzenia, ze zgloszony symbol jest zwyczajny i pozbawiony znaczenia lub nawet
elementu fantazyjnego. Nie mozna stwierdzi¢ braku charakteru odrézniajacego na
podstawie samego tylko stwierdzenia, ze zgloszone oznaczenie pozbawione jest
elementu fantazyjnego albo niezwyklych lub przyciagajacych uwage cech (ww.
w pkt 17 powyzej wyrok w sprawie EASYBANK, pkt 39 i nn).

OHIM uznal juz, ze wystarczajacy charakter odrézniajacy maja znaki towarowe a i j
sluzace do oznaczania artykuléw odziezowych. Nie ma zadnego powodu, by inaczej
traktowa¢ oznaczenie zgloszone w niniejszej sprawie, ktére odnosi sie do IVG
Immobilien AG.

Zgloszone oznaczenie graficzne zyskalo charakter odrézniajacy dzigki uzyciu
szczegoblnie intensywnego koloru blekitnego oraz formy graficznej odbiegajacej od
standardowej czcionki ,Times New Roman”. Ta forma graficzna przedstawia
réwniez stylizowany ksztalt budynku i przez to wiaze sie z wczeéniejszym
niemieckim graficznym znakiem towarowym skarzacej ,IVG”.

Charakter odrézniajacy zgloszonego znaku towarowego nalezy oceniaé przez
pryzmat sektora eksploatacji gospodarczej nieruchomosci i zarzadzania nimi. Ze
swej istoty sektor ten posluguje sie znakami towarowymi i symbolami mniej
widocznymi i mniej przyciagajacymi uwage niz oznaczenia uzywane na przyklad
w handlu detalicznym. Nalezy zatem stosowaé inne kryteria uwagi w stosunku do
docelowego kregu odbiorcéw uslug skarzacej. Z tego wzgledu kolor zgloszonego
oznaczenia nie jest wcale pozbawiony znaczenia, tym bardziej Ze juz poprzednie logo
skarzacej odznaczalo sie blekitnym kolorem.

W ocenie skarzacej nalezy wiec uznaé, ze badane oznaczenie ma charakter
odrézniajacy w niezbednym, minimalnym — ale réwniez wystarczajacym — stopniu
(zob. podobnie ww. w pkt 17 powyzej wyrok w sprawie Ksztalt latarki kieszonkowej,
pkt 34), by moglo zosta¢ objete ochrona.
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OHIM twierdzi, ze charakter odrézniajacy znaku towarowego w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy ocenia¢ z uwzglednieniem, po pierwsze,
towar6w lub uslug objetych wnioskiem o rejestracje, a po drugie, sposobu
postrzegania go przez wlasciwy krag odbiorcéw, to jest przez przecigtnego
konsumenta wlaéciwie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego
(wyrok Trybunatu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach polaczonych C-456/01 P
i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. I-5089, pkt 35).

Kryteria oceny odrézniajacego charakteru pojedynczych liter nie réznia sie od
kryteriéw stosowanych w przypadku innych sfownych Iub graficznych znakéw
towarowych, poniewaz art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 nie dokonuje zadnego
rozréznienia pomiedzy poszczegélnymi rodzajami znakéw towarowych. Okolicz-
no$¢, ze spos6b postrzegania przez docelowy krag odbiorcéw nie jest taki sam
w odniesieniu do wszystkich kategorii znakéw towarowych, nie uzasadnia
wykluczenia a priori mozliwoséci rejestracji pewnych znakéw towarowych.

Nalezy wiec odwolac¢ si¢ do przewidywanego sposobu postrzegania oznaczenia przez
konsumentéw. W oparciu o tego rodzaju prognoze Izba Odwolawcza doszla do
wniosku, ze docelowy krag odbiorcéw nie bedzie postrzegal zgloszonego oznaczenia
jako wskazéwki pochodzenia ustug objetych wnioskiem o rejestracje.

Wazne jest, by odbiera¢ zgloszone oznaczenie jako takie niezaleznie od innych
okolicznodci. Stykajac sie ze zgloszonym oznaczeniem, rozpatrywanym samo-
dzielnie, konsument postrzega jedynie, w zaleznosci od uzytego noénika, kreske,
litere lub cyfre rzymska przeznaczona do nadania dokumentowi okreslonego uktadu
lub stuzaca jako motyw dekoracyjny. Jak wspomniata Izba Odwolawcza, taki sposéb
postrzegania wynika z faktu, ze sposéb graficznego przedstawienia zgloszonego
oznaczenia nie przyciaga uwagi docelowego kregu odbiorcéw. Poprzeczne linie,
ktére odrézniaja zgloszone oznaczenie od zwyklej czcionki, sa dostrzegalne jedynie
po uwaznym przypatrzeniu si¢, natomiast uzycie koloru niebieskiego nie ma
charakteru wyjatkowego.
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Powolanie sie na wymieniony w pkt 19 powyzej wyrok w sprawie litery ,a” jest
chybione. To precedensowe orzeczenie wydane w konkretnym sporze dotyczy
kwestii, czy element znaku towarowego, sam w sobie nieposiadajacy charakteru
odrézniajacego, moze dominowaé w ogdélnym wrazeniu wywieranym przez ten znak
i w zwiazku tym byé¢ powolywany na uzasadnienie istnienia prawdopodobienstwa
wprowadzenia w blad. Przemawialoby ono raczej za tym, ze zaskarzona decyzja jest
zasadna, poniewaz Sad jasno stwierdzil, iz litera ,a” ze swej istoty nie moze podlega¢
rejestracji, a rozpatrywane oznaczenie graficzne zawdzieczalo swéj odrézniajacy
charakter jedynie sposobowi graficznego przedstawienia (ww. w pkt 19 powyzej
wyrok w sprawie a, pkt 21 wyroku).

Decyzja Izby Odwolawczej jest zgodna z praktyka stosowana przez OHIM
w przypadku rejestracji. Sprawy przywolane przez skarzaca réznia sie od niniejszego
przypadku ze wzgledu na bardziej wyrdzniajaca sie posta¢ graficzng tamtych
oznaczen.

Izba Odwolawcza podniosta, ze w graficznym znaku towarowym j nie zastosowano
standardowej czcionki oraz Ze dodanie kreski bylo wystarczajace do nadania
zgloszonej literze minimalnego stopnia charakteru odrézniajacego (decyzja z dnia
10 lipca 2001 r., R 480/1999-2). Posiadanie przez graficznego znaku towarowego a
charakteru odrézniajacego w minimalnym stopniu wynikalo réwniez ze sposobu
jego graficznego przedstawienia (decyzja z dnia 28 maja 1999 r., R 091/1998-2).

Ponadto zgodnie z orzecznictwem wydawanie przez izby odwolawcze na mocy
rozporzadzenia nr 40/94 decyzji dotyczacych rejestracji oznaczenia jako wspélno-
towego znaku towarowego wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie
uprawnien dyskrecjonalnych. Tak wiec zgodno$¢ z prawem tych decyzji powinna by¢
oceniana wylacznie na podstawie rozporzadzenia, tak jak jest ono interpretowane
przez sady wspdlnotowe, a nie w oparciu o wczeéniejsza praktyke decyzyjna izb
odwotawczych.

II - 1951



34

35

WYROK Z DNIA 13.6.2007 r. — SPRAWA T-441/05

Ocena Sadu

Artykul 4 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany ,,Oznaczenia, ktére moze zawiera¢
wspdlnotowy znak towarowy”, stanowi:

»Wspdlnotowy znak towarowy moze sklada¢ sie z jakiekolwiek oznaczenia, ktére
mozna przedstawi¢ w formie graficznej, w szczegélnosci z wyrazéw, lacznie
z nazwiskami, rysunkéw, liter, cyfr, ksztattu towaréw lub ich opakowan, pod
warunkiem ze oznaczenia takie umozliwiaja odréznianie towaréw lub ustug jednego
przedsigbiorstwa od towaréw lub uslug innych przedsiebiorstw”.

Artykul 7 rozporzadzenia nr 40/94 wymieniajacy bezwzgledne podstawy odmowy
rejestracji, ktére mozna powolaé wobec rejestracji oznaczen w charakterze
wspdlnotowych znakéw towarowych, w ust. 1 stanowi:

»Nie sa rejestrowane:

b) znaki towarowe, ktére pozbawione sa jakiegokolwiek odrézniajacego charakte-

»

ra.

II - 1952



36

37

38

39

IVG IMMOBILIEN PRZECIWKO OHIM (I}

W niniejszej sprawie skarzaca zglosila do rejestracji w charakterze wspélnotowego
znaku towarowego oznaczenie graficzne w postaci przedstawienia graficznego
litery ,i", pisanej majuskula, lub rzymskiej cyfry jeden, w kolorze ciemnoblekitnym,
posiadajacej u szczytu i u podstawy dwie poprzeczne poziome linie, ciefisze i dluzsze
od linii w réwnorzednym symbolu w standardowej czcionce , Times New Roman”.

Artykul 4 rozporzadzenia nr 40/94 zawiera przykladowe wyliczenie oznaczen
graficznych, ktére moga stanowi¢ znak towarowy, o ile nadaja si¢ one do
odrézniania towaréw lub uslug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug
innych przedsigbiorstw, czyli do pelnienia funkcji wskazywania pochodzenia
towaréw lub ustug opatrywanych znakiem towarowym [zob. odnoénie do art. 2
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), ktérego tre$¢ jest co do istoty identyczna
z tredcia przepisu art. 4 rozporzadzenia nr 40/94, wyrok Trybunalu z dnia
16 wrzeénia 2004 r. w sprawie C-404/02 Nichols, Zb.Orz. str. I-8499, pkt 22].

Wprawdzie art. 4 rozporzadzenia nr 40/94 mdéwi wprost o literach i cyfrach, to
jednak ogélna zdolno$¢ danej kategorii oznaczenn do bycia znakiem towarowym
w rozumieniu tego przepisu nie oznacza, ze oznaczenia te w kazdym przypadku
maja charakter odrézniajacy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) dla konkretnych
towar6éw lub uslug [wyrok Sadu z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-173/00
KWS Saat przeciwko OHIM (Odciets koloru pomaraiiczowego), Rec. str. I11-3843,
pkt 26].

Pozbawione charakteru odrézniajacego sa bowiem oznaczenia nienadajace sie do
wskazania konkretnego pochodzenia towaru lub uslugi i umozliwienia konsumen-
towi, ktory nabyl taki towar lub taka ustuge, ponownego dokonania takiego samego
wyboru, jesli poprzednie doswiadczenie bylo pozytywne, badZ dokonania innego
wyboru, jesli bylo ono negatywne (ww. w pkt 38 powyzej wyrok w sprawie Odcient
koloru pomaranczowego, pkt 27).
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Jednakze wigksza trudnos$é napotkana w procesie oceny charakteru odrézniajacego
dokonywanej ad casum w odniesieniu do niektérych znakéw towarowych nie moze
usprawiedliwia¢ zalozenia, ze znaki takie sa a priori pozbawione charakteru
odrézniajacego lub tez ze moga go naby¢ jedynie w nastepstwie ich uzywania,
zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 (zob. w odniesieniu do art. 3 ust. 3
dyrektywy 89/104, ktérego tres¢ jest co do istoty identyczna z trescia art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 40/94, ww. w pkt 37 powyzej wyrok w sprawie Nichols, pkt 29).

Odrézniajacy charakter znaku towarowego, wymagany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94, nalezy ocenia¢ z uwzglednieniem, po pierwsze, towaré6w
lub ustug objetych wnioskiem o rejestracje, a po drugie, sposobu postrzegania tego
znaku przez wlasciwy krag odbiorcéw, ktéry sklada sie z konsumentéw tych
towar6éw lub ustug [zob. w odniesieniu do art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104,
ktérego tresé jest co do istoty identyczna z tredcia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
nr 40/94, wyrok Trybunatu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01 Henkel, Zb.
Orz. str. 1-1725, pkt 50].

W' niniejszej sprawie nalezy wiec ustali¢ — w ramach konkretnego badania
potencjalnej zdolnosci rejestracyjnej zgloszonego oznaczenia — czy wydaje sie
wykluczone, by oznaczenie to moglo w $wiadomosci docelowego kregu odbiorcéw
nadawa¢ si¢ do odrdzniania towardw lub uslug objetych zgloszeniem od towaréw
lub uslug majacych inne pochodzenie (ww. w pkt. 17 powyzej wyrok w sprawie
EASYBANK, pkt 40), skoro minimum charakteru odrézniajacego wystarcza do
wylaczenia zastosowania bezwzglednej podstawy odmowy rejestracji z art. 7 ust. 1
lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 (ww. w pkt 17 powyzej wyrok w sprawie Ksztalt
latarki kieszonkowej, pkt 34).

Dla cel6w tego badania OHIM — lub Sad, na skutek skargi — musi wzia¢ pod uwage
wszystkie istotne okolicznosci (wyrok Trybunalu z dnia 7 paZzdziernika 2004 r.
w sprawie C-136/02 P Mag Instrument przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. 1-9165,
pkt 48).
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Tymczasem nalezy stwierdzi¢, Ze w niniejszej sprawie Izba Odwolawcza nie
przeprowadzila tego rodzaju badania.

Sad po pierwsze zauwaza, ze Izba Odwolawcza w pkt 10 zaskarzonej decyzji
ograniczyla sie do uznania, iz zgloszony znak towarowy nie nadaje sie do wskazania
gospodarczego pochodzenia ustug objetych zgloszeniem, gdyz dwie linie poprzeczne
zastosowane w symbolu przedstawionym do rejestracji oraz jego blekitny kolor,
ktéremu przypisano cel przede wszystkim ozdobny, nie sa wystarczajace, by
przyciagna¢ uwage przecigtnie uwaznego obserwatora.

Powyzszy wniosek Izba Odwolawcza oparta na braku szczegélnych cech graficznych
zgloszonego oznaczenia w poréwnaniu do standardowej czcionki ,Times New
Roman”. Wniosek ten potwierdza ustalenie zwyczajnego charakteru badanego
oznaczenia, ktérego Izba Odwotawcza dokonala w pkt 11 zaskarzonej decyzji.

Skupiajac si¢ od poczatku przy ocenie charakteru odrdzniajacego zgloszonego
oznaczenia na doborze jego koloru i na znaczeniu réznic graficznych, jakie rzekomo
wykazuje ono w poréwnaniu do réwnowaznych symboli w standardowej czcionce
»Times New Roman”, Izba Odwolawcza w sposéb dorozumiany, lecz nieunikniony
uznala — z naruszeniem art. 4 rozporzadzenia nr 40/94 — ze symbol drukarski
stanowigcy czes¢ standardowej czcionki sam w sobie nie ma wymaganego zgodnie
z art. 7 ust. 1 lit. b) dla rejestracji w charakterze wspélnotowego znaku towarowego
minimum charakteru odrézniajacego.

Ponadto w tym zakresie Izba Odwotawcza pozbawila wszelkiego praktycznego
znaczenia zasade, zgodnie z ktéra art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie
dokonuje zadnego rozréznienia pomiedzy poszczegélnymi rodzajami oznaczen
z punktu widzenia wymogu posiadania charakteru odrézniajacego, mimo ze zasade
te przytoczyla w pkt 9 zaskarzonej decyzji.
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Co wiecej, z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze brak charakteru odrézniajacego
oznaczenia w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 nie moze by¢
jedynie wynikiem stwierdzenia, ze nie posiada ono zadnej niezwyklej lub
przyciagajacej uwage cechy (ww. w pkt 17 powyzej wyrok w sprawie EASYBANK,
pkt 39).

Rejestracja oznaczenia jako znaku towarowego nie jest bowiem uzalezniona od
stwierdzenia okreslonego poziomu kreatywnosci lub wyobrazni wlasciciela znaku
towarowego (wyrok z dnia 16 wrzeénia 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1
przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. 1-8317, pkt 41), lecz od zdolnos$ci wyrézniania przez
to oznaczenie towaréw lub uslug zglaszajacego na tle towaréw lub uslug
oferowanych przez jego konkurentéw [wyrok Sadu z dnia 27 lutego 2002 r.
w sprawie T-79/00 Rewe-Zentral przeciwko OHIM (LITE), Rec. str. II-705, pkt 30].

Oznaczenie pozbawione stylizowanych elementéw graficznych moze byé nawet
latwiej i szybciej zapamietane przez wlasciwy krag odbiorcéw, umozliwiajac im
powtérzenie pozytywnego do$wiadczenia zwiazanego z nabyciem, o ile nie jest juz
jako takie powszechnie uzywane w celu oznaczania danych towaréw lub uslug
[wyrok Sadu z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-360/00 Dart Industries
przeciwko OHIM (UltraPlus), Rec. str. 11-3867, pkt 48].

Wywodzac brak charakteru odrdzniajacego zgloszonego oznaczenia z braku
szczegdlnych zauwazalnych cech graficznych w poréwnaniu do standardowej
czcionki, Izba Odwolawcza tym samym blednie zastosowala art. 4 i art. 7 ust. 1
lit. b} rozporzadzenia nr 40/94.

Po drugie, Sad zauwaza, ze Izba Odwolawcza w pkt 11 zaskarzonej decyzji
ograniczyla sie¢ do dodania, iZ oznaczenie pozbawione jest jakiegokolwiek
wyrazistego znaczenia mogacego nada¢ mu charakter odrézniajacy.
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W tym zakresie Izba Odwolawcza wyjadnita, ze wobec braku innych wskazéwek co
do istnienia zwiazku pomiedzy zgloszonym oznaczeniem a okre§lonym przedsie-
biorstwem, wlasciwy krag odbiorcéw nie bedzie postrzegal tego oznaczenia jako
wskazéwki gospodarczego pochodzenia ustug objetych zgloszeniem wspdlnotowego
znaku towarowego.

Jednakze aby zyska¢ minimum charakteru odrézniajacego wymaganego w art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, zgloszone oznaczenie musi jedynie a priori
wydawaé sie odpowiednie do umozliwienia wlasciwemu kregowi odbiorcéw
wskazania pochodzenia towaréw lub uslug objetych zgloszeniem wspdlnotowego
znaku towarowego i odrézniac je od towarédw lub uslug innych przedsiebiorstw, bez
koniecznosci posiadania szczegélnego znaczenia, skoro zdolnoé¢ odrézniajaca moze
mie¢ oznaczenie o charakterze catkowicie dowolnym.

W niniejszym przypadku Izba Odwolawcza nie wyjasnila, dlaczego brak wyrazistego
znaczenia zgloszonego oznaczenia wyklucza mozliwos¢ wskazania pochodzenia
ustug budowlanych oraz administracji i zarzadzania nieruchomoséciami $wiadczo-
nych przez skarzaca.

W tym zakresie nalezy podnie$¢, ze skoro zgloszone oznaczenie ma posta¢ litery ,i”,
to odnosi si¢ ono do pierwszej litery stowa ,immobilier”, ktére w kilku jezykach
oficjalnych Wspoélnoty okresla sektor dziatalnos$ci obejmujacy uslugi omawiane
W niniejszej sprawie.

Wobec tego Izba Odwolawcza powinna byla przynajmniej zbada¢ kwestie, czy
omawiane oznaczenie nie moze przywolywaé¢ — nawet nie opisywa¢ w rozumieniu
art. 7 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia nr 40/94 — charakter oznaczanych ustug.

Wywodzac z braku wyrazistego znaczenia zgloszonego znaku towarowego jego
niezdolnoé¢ do wskazywania gospodarczego pochodzenia omawianych ustug, Izba
Odwolawcza niewlaéciwie zastosowata art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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W konsekwencji Izba Odwolawcza blednie uzasadnita odmowe rejestracji zgloszo-
nego znaku towarowego brakiem specyficznych zauwazalnych cech graficznych oraz
wyrazistego znaczenia, nie dokonujac na wstepie badania, z uwzglednieniem
wszystkich istotnych okolicznoéci zwigzanych z rozpatrywanym przypadkiem, czy
oznaczenie to w tym konkretnym przypadku, w odbiorze docelowego kregu
odbiorcéw, nadaje si¢ do odrézniania uslug §wiadczonych przez zglaszajacego znak
towarowy od uslug jego konkurentéw.

W zwiazku z tym, po trzecie, nalezy zauwazy¢, ze skarzaca jest przedsiebiorstwem
specjalizujacym sie w budowie, administrowaniu i zarzadzaniu nieruchomosciami
oraz ze $wiadczy ona uslugi wymienione w zgloszeniu wspdlnotowego znaku
towarowego na rzecz odbiorcéw profesjonalnych i prywatnych.

Ze wzgledu na specyfike i wysoka cene transakeji dotyczacych tych uslug sa one
w kazdym razie skierowane do odbiorcéw zorientowanych, w przypadku ktérych
stopien przykladanej uwagi jest wigkszy od tego, ktéry charakteryzuje przecietnego
konsumenta, wlaiciwie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsadnego,
dokonujacego zakupu towaréw biezacej konsumpcji, jak to zostalo podniesione
przez Izbe Odwotawcza.

Stopienn uwagi przykladanej przez wlasciwy krag odbiorcéw moze rézni¢ sie
w zalezno$ci od kategorii oferowanych towaréw lub uslug. Konsumenci moga
stanowi¢ bardzo uwazny krag odbiorcéw, gdyz — tak jak w niniejszym przypadku —
ich zobowiazania moga by¢ stosunkowo powazne, a $wiadczone im uslug moga mie¢
stosunkowo techniczny charakter [wyrok Sadu z dnia 15 wrzesnia 2005 r. w sprawie
T-320/03 Citicorp przeciwko OHIM (LIVE RICHLY), Zb.Orz. str. 11-3411, pkt 70
i 73].

Zatem Izba Odwolawcza blednie uznala za wlasciwy krag odbiorcéw przecietnych
konsumentéw, wlasciwie poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych,
nie biorac pod uwage okolicznosci, ze stopienn uwagi przykladanej przez
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konsumenta, w tym przecietnego konsumenta, moze rézni¢ sie w zaleznosci od
kategorii towaréw lub uslug oferowanych w danym przypadku (wyrok Trybunalu
z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd, Rec. str. I-3819, pkt 26).

Z calosci powyzszych rozwazan wynika, ze Izba Odwolawcza niewlasciwie
zinterpretowala i zastosowatla art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Nalezy zatem uwzgledni¢ podniesiony zarzut i stwierdzi¢ niewaznoé¢ zaskarzonej
decyzji.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sadu kosztami zostaje obciazona, na zadanie strony
przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe.

Poniewaz OHIM przegral sprawe, nalezy obciazy¢ go kosztami wlasnymi oraz
kosztami poniesionymi przez skarzaca, w zadanym przez nia zakresie.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Stwierdza sie niewaznos$¢ decyzji Czwartej Izby Odwolawczej Urzedu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(OHIM) z dnia 1 wrze$nia 2005 r. (sprawa R 559/2004-4).

2) OHIM pokrywa wlasne koszty oraz koszty poniesione przez IVG
Immobilien AG.

Legal Wiszniewska-Bialecka Moavero Milanesi

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 czerwca
2007 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon H. Legal
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