g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (czwarta izba)

z dnia 15 stycznia 2013 r.*

Wspoélnotowy znak towarowy — Zgloszenie stownego wspdélnotowego znaku towarowego ecoDoor —
Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykul 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-625/11

BSH Bosch und Siemens Hausgerite GmbH, z siedzibg w Monachium (Niemcy), reprezentowana
przez adwokata S. Biagoscha,

strona skarzaca,
przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez D. Walicka, dzialajaca w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,
majacej za przedmiot skarge na decyzje Pierwszej Izby Odwotawczej OHIM z dnia 22 wrze$nia 2011 r.
(sprawa R 340/2011-1) dotyczaca rejestracji oznaczenia sfownego ecoDoor jako wspdlnotowego znaku
towarowego,

SAD (czwarta izba),

w sktadzie: 1. Pelikdnova (sprawozdawca), prezes, K. Jirimde i M. van der Woude, sedziowie,
sekretarz: C. Kristensen, administrator,
po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sagdu w dniu 2 grudnia 2011 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 1 marca 2012 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 listopada 2012 r.,

wydaje nastepujacy

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 8 lipca 2010 r. skarzaca, BSH Bosch und Siemens Hausgerite GmbH, dokonala w Urzedzie
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgloszenia
wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

Znak towarowy, o ktérego rejestracje wystapiono, to oznaczenie stowne ecoDoor.

Towarami, dla ktérych wystapiono o rejestracje, sa maszyny i urzadzenia nalezace do klas 7, 9 i 11
w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla
celéow rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, oraz czesci do tych maszyn
i urzadzen.

Decyzja z dnia 22 grudnia 2010 r. ekspert odrzucit zgloszenie dla nastepujacych towaréw:

— klasa 7: ,elektryczne maszyny i urzadzenia gospodarstwa domowego oraz kuchenne (ujete w klasie
7), maszyny i urzadzenia do przygotowania napojéw i/lub potraw, pompy do nalewania
schtodzonych napojéw uzywane w pofaczeniu z urzadzeniami do chlodzenia napojéw; zmywarki;
elektryczne maszyny i urzadzenia do pielegnacji bielizny i ubran (ujete w klasie 7), w tym pralki,
suszarki wiréwkowe”;

— klasa 9: ,automaty z napojami i Zywnos$cia, automaty na monety”;

— klasa 11: ,urzadzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, w szczegélnosci kuchenki,
urzadzenia do gotowania, pieczenia, tostowania, rozmrazania i podgrzewania, czajniki, urzadzenia
do chlodzenia, w szczegélnosci lodowki, zamrazarki, lady chlodnicze, urzadzenia do schladzania
napojow, urzadzenia do zamrazania, urzadzenia do sporzadzania sorbetéw i urzadzenia do
sporzadzania lodéw; urzadzenia do suszenia, miedzy innymi suszarki, suszarki do bielizny”.

W ocenie eksperta zgloszony znak towarowy ma w stosunku do towaréw wymienionych w pkt 4
powyzej charakter opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 i jest
pozbawiony charakteru odrdzniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

Na podstawie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009 skarzaca odwolala sie¢ od decyzji eksperta do
OHIM.

Decyzja z dnia 22 wrze$nia 2011 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Pierwsza Izba Odwotawcza
OHIM oddalita odwotanie. W pierwszej kolejnosci ustalila ona, ze wlasciwy krag odbiorcéw sklada sie
z przecietnych konsumentéw anglojezycznych. W drugiej kolejnosci uznala, ze wspomniany krag
odbiorcéw wyrézni w zgloszonym znaku towarowym z jednej strony element ,eco”, ktéry bedzie
rozumial jako ,ekologiczny”, i z drugiej strony element ,door” oznaczajacy ,drzwi”. W konsekwencji
zdaniem Izby Odwolawczej zgloszony znak towarowy bedzie postrzegany przez odbiorcéw jako
oznaczajacy ,ekologiczne drzwi” lub ,drzwi, ktérych budowa i sposéb funkcjonowania sa ekologiczne”.
W trzeciej kolejnosci poniewaz towary wymienione w pkt 4 powyzej moga zawiera¢ drzwi
i konsumowac¢ energie, Izba Odwotawcza stwierdzila, ze zgloszony znak towarowy dostarcza
informacji na temat ich wydajnosci energetycznej i ich ekologicznego charakteru, a w rezultacie
stanowi opis ich rodzaju, przeznaczenia i charakteru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009. W czwartej kolejnosci z uwagi na to, ze wyrazenie ,ecodoor” stanowi odniesienie do
faktu, iz oznaczone towary sa wyposazone w ekologiczne drzwi, nie jest ono w ocenie Izby
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Odwotawczej zdolne do odrézniania towaréw skarzacej od towaréw innych przedsiebiorstw
i w konsekwencji pozbawione jest charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 207/2009.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;
— obciazenie OHIM kosztami postepowania.
OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Co do prawa

Na poparcie skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty, z ktérych pierwszy dotyczy naruszenia art. 7 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, a drugi — naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

Co sie tyczy zarzutu pierwszego, skarzaca utrzymuje, ze Izba Odwotawcza popelnita blad, stwierdzajac,
ze zgloszony znak towarowy ma charakter opisowy w stosunku do towaréw wymienionych w pkt 4

powyze;j.
OHIM kwestionuje zasadno$¢ argumentéw skarzacej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 207/2009 nie sa rejestrowane znaki towarowe, ktére
skladaja si¢ wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju,
jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub
$wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub uslug. Owe oznaczenia uznaje si¢ za
niezdolne do pelnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, jaka jest wskazywanie pochodzenia
towaréow i ustug (wyrok Trybunalu z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM
przeciwko Wrigley, Rec. s. 1-12447, pkt 29, 30).

Artykut 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 realizuje lezacy w interesie ogétu cel polegajacy na
tym, by oznaczenia lub wskazéwki mogace stuzy¢ w obrocie do oznaczania wlasciwosci towaréw lub
ustug, dla ktérych wystapiono o rejestracje, mogly by¢ swobodnie uzywane przez wszystkich. Przepis
ten ma zatem za zadanie nie dopusci¢, by takie oznaczenia lub wskazéwki byly zastrzezone dla
jednego tylko przedsiebiorstwa z powodu ich rejestracji jako znaku towarowego (zob. podobnie wyrok
Trybunatu z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C-173/04 P Deutsche SiSi-Werke przeciwko OHIM,
Zb.Orz. s. I-551, pkt 62 i przytoczone tam orzecznictwo).

Z tej perspektywy oznaczenia i wskazéwki, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 207/2009, to takie, ktére w zwyklym z punktu widzenia konsumenta uzyciu moga sluzy¢
oznaczaniu — badz bezposrednio, badz przez przywolanie jednej z ich podstawowych wlasciwosci —
towaru lub ustugi, dla ktérych wystapiono o rejestracje [wyrok Trybunatu z dnia 20 wrze$nia 2001 r.
w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. s. [-6251, pkt 39; wyrok Sadu z dnia
22 czerwca 2005 r. w sprawie T-19/04 Metso Paper Automation przeciwko OHIM (PAPERLAB),
Zb.Orz. s. 11-2383, pkt 24].
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Z powyzszych rozwazan wynika, ze aby oznaczenie zostalo objete zakazem przewidzianym przez art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009, musi ono wykazywac wystarczajaco bezposredni i konkretny
zwigzek z rozpatrywanymi towarami lub uslugami, ktéry moze pozwoli¢ danemu kregowi odbiorcéw
natychmiast i bez glebszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych towaréw lub ustug lub jednej
z ich wlasciwosci (ww. w pkt 15 wyrok w sprawie PAPERLAB, pkt 25).

A zatem opisowy charakter znaku towarowego nalezy ocenia z jednej strony poprzez odniesienie do
towaréw i ustug, dla ktérych wystapiono o rejestracje oznaczenia, z drugiej za§ — z uwzglednieniem
sposobu, w jaki postrzega go wlasciwy krag odbiorcow skladajacy sie z konsumentéw danych towaréw
lub ustug [wyrok Sadu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie T-207/06 Europig przeciwko OHIM
(EUROPIG), Zb.Orz. s. 11-1961, pkt 30].

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze znaczna cze$¢ ustalen faktycznych dokonanych przez Izbe Odwotawcza
w zaskarzonej decyzji i przypomnianych w pkt 7 powyzej nie jest sporna. I tak skarzaca nie
kwestionuje, po pierwsze, przyjetej przez Izbe Odwolawcza definicji wlasciwego kregu odbiorcéw, po
drugie, stwierdzenia, zgodnie z ktérym wspomniani odbiorcy beda wyréznia¢ w zgloszonym znaku
elementy ,eco” i ,door”, po trzecie, faktu, ze wyraz ,door” oznacza w jezyku angielskim ,drzwi”, i po
czwarte, stwierdzenia, ze towary wymienione w pkt 4 powyzej moga zawiera¢ drzwi i konsumowac
energie.

Jako Zze powyzsze ustalenia nie sa ponadto bledne, w niniejszym przypadku nalezy rozstrzygnac
wylacznie kwestie dotyczace sposobu, w jaki wlasciwy krag odbiorcéw postrzega z jednej strony
element ,eco” i z drugiej strony zgloszony znak towarowy jako calo$¢, oraz tego, czy w $wietle
ustalonego sposobu postrzegania wlasciwego kregu odbiorcéw zgloszone oznaczenie ma w stosunku
do towaréw wymienionych w pkt 4 powyzej charakter opisowy, czy tez nie.

Po pierwsze, w odniesieniu do sposobu postrzegania elementu ,eco” skarzaca twierdzi, ze wlasciwy
krag odbiorcéw nie bedzie go kojarzyl natychmiast z wyrazeniami ,przyjazny dla srodowiska” lub
sekonomiczny pod wzgledem energetycznym”.

Tymczasem, jak wskazata Izba Odwotawcza, przedrostek ,eco” stanowi powszechnie uzywany skrét od
angielskiego stowa ,ecological” oznaczajacego ,ekologiczny”. Odniesienie ,eco” jest czesto uzywane
w ramach sprzedazy débr i ustug celem zwrécenia uwagi na ekologiczne pochodzenie towaru lub brak
skutkéw dla srodowiska przy jego uzywaniu [wyrok Sadu z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie
T-328/11 Leitheit przeciwko OHIM (EcoPerfect), niepublikowany w Zbiorze, pkt 25, 45].

W tych okolicznosciach Izba Odwotawcza prawidlowo stwierdzila, ze element ,eco” bedzie postrzegany
przez wlasciwy krag odbiorcéw jako oznaczajacy ,ekologiczny”.

Po drugie, skarzaca utrzymuje, ze znaczenie zgloszonego znaku towarowego rozpatrywanego jako
calo$¢ jest nieokreslone.

Tymczasem wobec tego, ze z jednej strony, jak wynika z pkt 20-22 powyzej, element ,eco” bedzie
postrzegany jako oznaczajacy ,ekologiczny”, a element ,door”, z drugiej strony, bedzie interpretowany
jako odniesienie do ,drzwi”, nie mozna nie zgodzi¢ sie z ustaleniem Izby Odwotawczej, Ze oznaczenie
secodoor” bedzie natychmiast rozumiane przez wlasciwy krag odbiorcéw jako oznaczajace
sekologiczne drzwi” lub ,drzwi, ktérych budowa i sposéb funkcjonowania sa ekologiczne”.

Po trzecie, co sie tyczy opisowego charakteru zgloszonego znaku towarowego, skarzaca twierdzi, ze
w nastepstwie ograniczenia wykazu towaréw dokonanego przez nia w skardze wspomniany znak nie
odnosi sie juz do cze$ci maszyn i urzadzen takich jak drzwi, a jedynie do maszyn i urzadzen jako
takich. W tych okolicznosciach zgloszony znak towarowy nie stanowi opisu oznaczanych nim
towaréw, w tym towaréw wymienionych w pkt 4 powyzej, a co najwyzej jednej z ich czesci.
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W tym wzgledzie oznaczenie, ktére stanowi opis wlasciwosci czesci wbudowanej w dany towar, moze
by¢ opisowe takze dla samego tego towaru. Jest tak wowczas, gdy w odczuciu wlasciwego kregu
odbiorcéw cecha danej czesci opisywana przez oznaczenie moze mie¢ istotny wplyw na podstawowe
wlasciwosci samego towaru. W takim bowiem wypadku wlasciwy krag odbiorcéw bedzie natychmiast
i bez glebszego zastanowienia kojarzyl ceche czes$ci opisywana przez oznaczenie z podstawowymi
wlasciwosciami danego towaru.

W niniejszej sprawie z pkt 20-24 powyzej wynika, ze zgloszony znak towarowy bedzie interpretowany
przez wlasciwy krag odbiorcéw jako oznaczajacy ,ekologiczne drzwi” lub ,drzwi, ktérych budowa
i sposéb funkcjonowania sg ekologiczne”.

Jak wskazata Izba Odwotawcza w pkt 17 zaskarzonej decyzji, co nie zostalo zakwestionowane przez
skarzaca, towary wymienione w pkt 4 powyzej moga zawiera¢ drzwi. W tych okolicznosciach
zgloszony znak towarowy moze opisywac ekologiczne wlasciwosci drzwi, w ktére wyposazony jest dany
towar.

Jednoczes$nie, jak zostalo stwierdzone w pkt 19 i 20 zaskarzonej decyzji, w przypadku towaréw
wymienionych w pkt 4 powyzej ekologiczne wtasciwosci drzwi sa istotne dla ekologicznego charakteru
towaru, w ktdéry sa one wbudowane.

Konsumenci zwracaja bowiem coraz wigksza uwage na ekologiczne wlasciwos$ci towaréw, w tym na ich
wydajno$¢ energetyczng, a takze na to, czy proces ich produkcji jest przyjazny dla $rodowiska (zob.
podobnie ww. w pkt 21 wyrok w sprawie EcoPerfect, pkt 45). Odnosi si¢ to w szczegélnosci do
towaréw wymienionych w pkt 4 powyzej, zwazywszy w szczegélnosci na to, ze konsumuja one
energie. W rezultacie, co przyznaje zreszta sama skarzaca, charakter ekologiczny stanowi podstawowa
wlasciwos¢ tych towardw.

W tych okolicznosciach Izba Odwotawcza mogta zasadnie stwierdzi¢, ze w optyce wlasciwego kregu
odbiorcéow zgloszony znak towarowy stanowi opis podstawowej wlasciwosci towaréw wymienionych
w pkt 4 powyzej, a mianowicie ich ekologicznego charakteru, poniewaz opisuje ekologiczne wlasciwosci
drzwi, w ktére sa one wyposazone.

Skarzaca utrzymuje réwniez, ze zgloszony znak towarowy nie pozwala na ustalenie, do jakich
konkretnie celow lub wlasciwosci zwiazanych ze $rodowiskiem znak ten sie odnosi. W tym wzgledzie
istnieje bowiem kilka mozliwosci, jak na przyklad przyjazna dla $rodowiska produkcja, wykorzystanie
materialéw naturalnych, mozliwo$¢ przyjaznego dla srodowiska usuwania odpadéw lub przyjazny dla
srodowiska sposéb funkcjonowania.

W tym zakresie wystarczy stwierdzi¢, ze wszystkie mozliwo$ci wymienione przez skarzaca wiaza sie
z faktem, ze oznaczony zgloszonym znakiem towarowym produkt ma charakter ekologiczny z powodu
wlasciwosci drzwi, w ktdére jest wyposazony. W tych okolicznos$ciach niewazne, jakiej dokladnie
interpretacji zgloszonego znaku towarowego dokona wlasciwy krag odbiorcéw, poniewaz tak czy
inaczej znak ten bedzie postrzegany jako opisujacy bezposrednio podstawowa wlasciwos¢ danych
towarow.

W $wietle powyzszych rozwazan Izba Odwolawcza stusznie stwierdzila, ze zgloszony znak towarowy
ma w stosunku do towaréw wymienionych w pkt 4 powyzej charakter opisowy w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009.

W rezultacie zarzut pierwszy nalezy oddali¢ jako bezzasadny.

Ponadto z art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009 wynika, ze dla odmowy rejestracji oznaczenia jako

wspdlnotowego znaku towarowego wystarczy, by zastosowanie znalazla jedna z bezwzglednych podstaw
odmowy wymieniona w tym przepisie [zob. podobnie wyrok Trybunatu z dnia 19 wrze$nia 2002 r.
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w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. s. I-7561, pkt 29; wyrok Sadu z dnia 14 wrze$nia
2004 r. w sprawie T-183/03 Applied Molecular Evolution przeciwko OHIM (APPLIED MOLECULAR
EVOLUTION), Zb.Orz. s. 1I-3113, pkt 29]. W tych okolicznosciach, zwazywszy na stwierdzenie
dokonane w pkt 34 powyzej, skarge nalezy oddali¢ w calosci, bez potrzeby rozpoznania zarzutu
drugiego, dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporzadzenia.

W przedmiocie kosztow
Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obciazona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skarzaca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie
z zadaniem OHIM - obciazy¢ ja kosztami postepowania.
Z powyzszych wzgledéw

SAD (czwarta izba)
orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) BSH Bosch und Siemens Hausgerite GmbH zostaje obciazona kosztami postepowania.
Pelikdnova Jurimae Van der Woude
Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 stycznia 2013 r.

Podpisy
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