GEDDES PRZECIWKO OHIM (NURSERYROOM)

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANC]I (druga izba)
z dnia 30 listopada 2004 r.”

W sprawie T-173/03

Anne Geddes, zamieszkata w Auckland (Nowa Zelandia), reprezentowana przez
G. Farringtona, solicitor,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez E. Dijkeme oraz A. Folliarda-
Monguirala, dzialajacych w charakterze pelnomocnikéw,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
13 lutego 2003 r. (sprawa R 839/2001-4) dotyczacg wniosku o rejestracje stownego
wspdlnotowego znaku towarowego NURSERYROOM,

* Jezyk postepowania: angielski.
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SAD PIERWSZE] INSTANCJI WSPOLNOT EUROPEJSKICH
(druga izba)

w skladzie: J. Pirrung, prezes, N.J. Forwood i S. Papasavvas, sedziowie,

sekretarz: J. Plingers, administrator,
po zapoznaniu si¢ ze skarga zfozong w sekretariacie Sadu w dniu 19 maja 2003 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzig na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
8 sierpnia 2003 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 wrzeénia 2004 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Okoliczno$ci powstania sporu

W dniu 21 wrzeénia 2000 r., na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94
z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspéinotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994,
L 11, str. 1), z p6zn. zm., skarzgca dokonata w Urzedzie Harmonizacji w ramach
Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia wspélnotowego
znaku towarowego.
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Znakiem towarowym, o ktdrego rejestracje wniesiono, bylo slowne oznaczenie
NURSERYROOM.

Towary, dla ktérych zostal ztozony wniosek o rejestracje, naleza do nastepujacych
klas w rozumieniu Porozumienia nicejskiego w sprawie migdzynarodowej klasyfika-
¢ji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 t.,
zrewidowanego i zmienionego:

— klasa 16: ,ksiazki, materialy pismienne, karty”,

— klasa 18: ,torby na pieluchy”,

— Kklasa 21: ,talerze i filizanki”,

— klasa 25: ,nakrycia glowy, pantofelki dla niemowlat, ubranka dla niemowlat,
obuwie, wyprawki”,

— Kklasa 28: ,,pluszowe zabawki, zabawki ruchome”.

Decyzjg z dnia 26 lipca 2001 r. ekspert odrzucil zgloszenie na podstawie art. 38
rozporzadzenia nr 40/94 w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporzadzenia
z uwagi na to, ze zgloszony znak towarowy opisuje przeznaczenie towaréw
wskazanych w zgloszeniu.
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W dniu 19 wrzeénia 2001 r. skarzaca wniosta do OHIM odwotanie od decyzji
eksperta.

Decyzja z dnia 13 lutego 2003 r. (sprawa R 839/2001-4, zwana dalej ,zaskarzong
decyzja”) Czwarta Izba Odwotawcza nie uwzglednita odwolania z tego powodu, ze
zgloszony znak towarowy opisuje przeznaczenie towaréw wskazanych w zgloszeniu
oraz grupe ludnodci, dla ktorej jest przeznaczony, co nie jest zgodne z art. 7 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

~— stwierdzenie niewaznoéci zaskarzonej decyzji,

— nakazanie przekazania sprawy ekspertowi.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi,

— obciazenie skarzacej kosztami postgpowania.
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Co do prawa

Argumenty stron

Zdaniem skarzacej, Izba Odwolawcza naruszyta art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, stwierdzajac, ze zgloszony znak wskazuje przeznaczenie towaréw bedacych
przedmiotem zgloszenia, tudziez okreéla ich ceche, a mianowicie, ze s3 przezna-
czone do uzytku w pokoju dziecigcym lub ztobku (nursery room).

Prosta analiza stéw ,nursery” i ,room”, z ktérych sklada sie zgloszony znak
towarowy, ukazuje, ze znak ten jako calo$¢ nie zawiera zadnego bezposredniego
odestania do towaréw objetych zgloszeniem, nie wskazuje przeznaczenia tych
towaréw ani ze beda one bezwzglednie uzywane w pokoju dziecigcym lub w ztobku
(»nursery room”). Termin ,nurseryroom” nie posiada $ciéle okreslonego znaczenia.
Termin ten co najwyzej sugeruje, ze towary sa odpowiednie dla malych dzieci. Jest
on zdecydowanie terminem sugerujacym, ale nie ma charakteru opisowego.
Zgloszony znak towarowy posiada wlasny charakter odrézniajacy w odniesieniu
do rodzaju tych towaréw.

Skarzgca uwaza, ze Izba Odwotawcza nie uwzglednita podniesionych przez skarzaca
kwestii w wystarczajacym stopniu.

OHIM utrzymuje, ze skarzaca przez zarzut przedstawiony w poprzednim punkcie
ogranicza si¢ do zakwestionowania oceny Izby Odwotawczej w zakresie podstaw
odwolania wniesionego do tej Izby. Na wypadek gdyby Sad upatrywal w tym zarzut
naruszenia art. 73 rozporzadzenia nr 40/94, OHIM twierdzi, ze zaskarzona decyzja
zostala prawidlowo uzasadniona.
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OHIM uwaza, ze skarzaca pomylita si¢, dostrzegajac w zaskarzonej decyzji dwa
rézne powody uzasadniajace zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94.

OHIM wysuwa argument, ze slowa stanowigce oznaczenie NURSERYROOM
pozwalaja whagciwemu kregowi odbiorcéw dostrzec, bez glebszej refleksji, przezna-
czenie tych towaréw. Polaczenie tych stéw jest czgsto uzywane do oznaczania, bez
dwuznacznosci, pomieszczenia sluzacego dla dzieci. Bezsporne jest, ze niektére
z omawianych towaréw przeznaczone sa szczegélnie dla niemowlat lub matych
dzieci oraz ze w przypadku innych towaréw skarzaca nie wyklucza takiego
przeznaczenia. Zdaniem OHIM, termin ,nurseryroom’ nie zawiera w sobie
jakiegokolwiek elementu arbitralnego lub twérczego. Jest skonstruowany wedlug
normalnych regul gramatycznych i zwykle polaczenie stow jest niewystarczajace dla
stwierdzenia, ze nie ma on charakteru opisowego. OHIM uwaza, Ze domyslne
wskazanie konsumentéw koficowych omawianych towaréw, to znaczy niemowlat
i malych dzieci, stanowi gtéwng ceche tych towaréw. Uwaga ta wyjasnia, ze owe
towary, cho¢ réznego rodzaju, beda sprzedawane w jednym miejscu. Zatem termin
,nurseryroom” nabywa rozstrzygajace znaczenie w momencie zakupu. Na rozprawie
OHIM stwierdzil, e odmowa rejestracji zgloszonego znaku towarowego byla tym
bardziej uzasadniona, ze Trybunat w wyroku z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie
C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 102, orzekl, ze nie ma
znaczenia, czy opisana przez znak towarowy cecha towaru jest zasadnicza
z handlowego punktu widzenia.

OHIM uwaza, ze drugie zadanie skariacej jest niedopuszczalne, poniewaz
wydawanie OHIM takich poleceri nie nalezy do whasciwoéci Sadu.

Ocena Sqdu

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie s3 rejestrowane
_znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych
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sluzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju, jakosci, iloéci, przeznaczenia, wartosci,
pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub
innych wlaéciwosci towaréw lub ustug”,

Ocena opisowego charakteru znaku towarowego powinna zosta¢ dokonana, po
pierwsze, w odniesieniu do towaréw lub uslug objetych zgtoszeniem oraz, po drugie,
w odniesieniu do sposobu postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw.

W niniejszej sprawie Izba Odwolawcza nie zdefiniowala w zaskarzonej decyzji
w sposéb wyrazny wlasciwego kregu odbiorcéw. Jednakze, wobec tego, ze zgloszony
znak towarowy skiada sie z wyrazéw w jezyku angielskim, ktére zostaly poddane
przez Izbe Odwolawczg analizie w tym whaénie jezyku i wobec braku jakichkolwiek
innych Zadan ze strony skarzacej w tym wzgledzie, nalezy stwierdzi¢, ze Izba
Odwolawcza w spos6b dorozumiany, lecz z pewnoscig, uznata, ze whadciwy krag
odbiorcéw stanowia przecietni konsumenci anglojezyczni.

Zgodnie z wyrokiem Trybunatu z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-191/01 P
OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. 1-12447, rejestracji oznaczenia stownego
odmawia si¢ na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia nr 40/94, jeéli
przynajmniej jedno z jego mozliwych znaczen opisuje ceche danych towaréw lub
ustug (pkt 32).

Nalezy zatem ustali¢, czy dla wlasciwego kregu odbiorcéw istnieje bezpoéredni
i konkretny zwigzek pomiedzy danym oznaczeniem sfownym a towarami, o ktérych
mowa w zgloszeniu [zob. niedawny wyrok Sadu z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie
T-311/02 Lissotschenko i Hentze przeciwko OHIM (LIMO), Zb.Orz. str. 11-2957,
pkt 30 oraz wskazane w nim orzecznictwo.
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Nie zostalo zakwestionowane, Ze wyrazy ,nursery room” oznaczajg miejsce
przeznaczone dla niemowlat lub malych dzieci. Nalezy ponadto stwierdzi¢, e
omawiane oznaczenie, dokonujac polaczenia tych dwéch sléw we wiasciwej
kolejnoéci z punktu widzenia gramatyki jezyka angielskiego, nie wywiera wrazenia
wystarczajaco odmiennego od tego, ktére powoduje zwykle zestawienie tych stow,
aby zmieni¢ jego znaczenie lub zakres (zob. analogicznie ww. w pkt 14 wyrok
w sprawie Koninklijke KPN Nederland, pkt 98 i 99).

Niektére spoéréd towaréw, o ktérych mowa w zgloszeniu, dotycza wylacznie
niemowlat lub malych dzieci. Tak jest w przypadku toreb na pieluchy, pantofelkéw
dla niemowlat, ubranek dla niemowlat, wyprawek oraz zabawek pluszowych. Jesli
chodzi o inne towary, a mianowicie ksiazki, materialy pismienne, karty, talerze,
filizanki, nakrycia glowy, obuwie oraz zabawki ruchome, to wszystkie te kategorie
towaréw obejmuja towary, ktére ze wzgledu na ich ksztalt, rozmiar lub wyglad sa
szczegblnie przeznaczone dla niemowlat lub malych dzieci.

Wprawdzie pierwsze omawiane oznaczenie kojarzy si¢ w pierwszej kolejnosci
z miejscem, w Lktérym osoby tej kategorii moga przebywa¢ wskazuje miejsce,
w ktérym ta kategoria oséb moze przebywaé, jednak znaczenie to powinno byc
analizowane w zwiazku z towarami, o ktérych mowa w zgloszeniu znaku
towarowego (zob. pkt 17 powyzej). Z tej perspektywy omawiane oznaczenie stowne
idealnie nadaje sie do oznaczania towaréw, ktére moga stuzy¢ w pokoju dziecigcym,
tj. niemowletom i malym dzieciom. Z uwagi na to, ze rozpatrywane towary moga by¢
przeznaczone — wylacznie lub potencjalnie — dla tych uzytkownikéw, wiasciwy
krag odbiorcéw bez wigkszego wysitku ustali bezpoéredni i konkretny zwigzek
pomiedzy oznaczeniem a danymi towarami. Powotana przez skarzaca okolicznosc,
7e towary, o ktérych mowa w zgloszeniu, moga by¢ oczywiscie wykorzystywane poza
pokojem dziecigcym, nie podwaza tego wniosku, jako ze dla przecigtnego
konsumenta taka ewentualno$¢ nie zmienia pojmowania przeznaczenia omawianych
towardw.

Nalezy ponadto stwierdzié, ze za argumentacja skarzacej, zgodnie z ktdra Izba
Odwolawcza ,nie uwzglednila podniesionych przez skarzaca kwestii
w wystarczajacym stopniu” oraz ze w zaskarzonej decyzji istnieja dwa odmienne
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powody, nie przemawiaja ani przepisy prawa, ani stan faktyczny. Nie moga one
zatem by¢ traktowane jako odrebne zarzuty i nie sa w stanie prowadzi¢ do zmiany
tego wniosku.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza slusznie uznala, ze omawiane
oznaczenie opisuje przeznaczenie towardw wskazanych w zgloszeniu i, co za tym
idzie, grupe uzytkownikéw koncowych, to znaczy niemowlat i malych dzieci (pkt 10
zaskarzonej decyzji).

W konsekwendji jedyny zarzut skarzacej naruszenia art. 7 ust. 1 lit. c) rozporza-
dzenia nr 40/94 powinien zosta¢ oddalony.

Tym samym zadanie skarzacej majace na celu nakazanie OHIM, by przekazat
sprawe ekspertowi, réwniez powinno zosta¢ oddalone.

Tak wigc skarga powinna zosta¢ oddalona w calogci.

W przedmiocie kosztow

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

SAD (druga izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obcigzona kosztami postgpowania.

Pirrung Forwood Papasavvas

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 30 listopada

2004 r.

Sekretarz

H. Jung
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Prezes

J. Pirrung



