WYROK Z DNIA 20.11.2007 r. — SPRAWA T-458/05

WYROK SADU PIERWSZE] INSTANCII (piata izba)
z dnia 20 listopada 2007 r.”

W sprawie T-458/05

Tegometall International AG, z siedziba w Lengwil-Oberhofen (Szwajcaria), repre-
zentowana przez adwokata H. Timmanna,

strona skarzaca,

przeciwko

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

strona pozwana,

w ktdrej drugg strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza OHIM, wystepujaca
przed Sadem w charakterze interwenienta, jest:

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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Wuppermann AG, z siedzibg w Leverkusen (Niemcy), poczatkowo reprezentowana
przez adwokat H. Huisken, a nastepnie przez adwokat I. Friedhoff,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
21 pazdziernika 2005 r. (sprawa R 1063/2004-2), sprostowana w dniu 16 listopada
2005 r., dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia znaku towarowego miedzy
Wuppermann AG a Tegometall International AG,

SAD PIERWSZE] INSTANCJI
WSPOLNOT EUROPEJSKICH (piata izba),

w sktadzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Svéby, sedziowie,

sekretarz: K. Andov4, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga ztozona w sekretariacie Sadu w dniu 30 grudnia 2005 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez OHIM w sekretariacie
Sadu w dniu 5 kwietnia 2006 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie
Sadu w dniu 12 kwietnia 2006 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 lutego 2007 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Okolicznos$ci powstania sporu

W dniu 2 lipca 1999 r. Tegometall International AG dokonata w Urzedzie Harmo-
nizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgto-
szenia wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozporzadzenia Rady (WE)
nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego znaku towarowego
(Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z p6zn. zm.

Zgloszonym do rejestracji znakiem towarowym jest oznaczenie stowne TEK.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do klas 6
i 20 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakdw z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmie-
nionego, i odpowiadaja, dla kazdej z poszczegélnych klas, nastepujacemu opisowi:

— klasa 6: ,etazerki i czesci etazerek, w szczegolnosci dajace sie zawiesi¢ koszyki do
etazerek, wszystkie wymienione wyzej wyroby wykonane z metalu”;
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— klasa 20: ,etazerki i cze$ci etazerek, w szczeg6lnosci dajace sie zawiesi¢ koszyki do
etazerek”.

W dniu 18 maja 2001 r. nastapita rejestracja znaku towarowego TEK jako wspélnoto-
wego znaku towarowego.

W dniu 23 lipca 2003 r. Wuppermann AG wniosla o uniewaznienie wspdlnotowego
znaku towarowego TEK na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 40/94,
twierdzac, ze istnieja bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji okreslone w art. 7
ust. 1 lit. b), c) i g) tego rozporzadzenia.

W dniu 3 lutego 2004 r. skarzaca wniosla o ograniczenie listy towaréw ujetych
w klasie 20. Wniosek ten zostal przez Wydzial Uniewaznienn uwzgledniony. Po ogra-
niczeniu towary z klasy 20 objete znakiem towarowym TEK sa nastepujace:

setazerki i czesci etazerek, w szczegdlnosci dajace sie zawiesi¢ koszyki do etazerek,
wszystkie wymienione wyzej wyroby wykonane z tworzywa niebedacego drewnem”.

Decyzja z dnia 20 wrze$nia 2004 r. Wydzial Uniewaznienn oddalit wniosek o unie-
waznienie znaku zlozony przez interwenienta i obciazyt go kosztami postepowania.
Stwierdzit on, ze nie znajduja zastosowania bezwzgledne podstawy odmowy reje-
stracji wymienione w art. 7 ust. 1 lit. b), ¢) i g) rozporzadzenia nr 40/94.
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W dniu 16 listopada 2004 r. interwenient odwolat sie od decyzji Wydziatu Unie-
waznien (sprawa R 1063/2004-2), stwierdzajac, ze znajduja zastosowanie wszystkie
podstawy uniewaznienia wynikajace z art. 51 ust. 1 lit. a) w zwigzku z art. 7 ust. 1
lit. b), ) i g) rozporzadzenia nr 40/94.

Decyzja z dnia 21 pazdziernika 2005 r., sprostowana w dniu 16 listopada 2005 r.
(zwana dalej ,zaskarzona decyzja”), Druga Izba Odwolawcza uwzglednila odwotanie
interwenienta, uchylifa decyzje Wydzialu Uniewaznien i postanowita o wykresleniu
znaku z rejestru z uwagi na to, ze ma on charakter opisowy w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 i ze jest pozbawiony charakteru odrézniajacego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporzadzenia.

Druga Izba Odwotawcza uznala po pierwsze, ze skoro okreslenie ,tek” oznacza
w jezykach wloskim i francuskim drzewo tekowe i skoro bezsporne jest, iz etazerki
i ich czesci wytwarzane sa z drzewa tekowego, i nie jest wykluczone, iz etazerki i ich
cze$ci wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego moga imitowa¢ drzewo tekowe,
okreslenie ,tek” uzywane w odniesieniu do etazerek i ich cze$ci wykonanych z metalu,
a nie z drewna sluzy do ,wskazywania na wyglad, szate zewnetrzna i — ewentu-
alnie — inne aspekty wlasciwos$ci drzewa tekowego”. Uznala ona w konsekwencji,
ze znak towarowy TEK jest oznaczeniem wylacznie opisowym w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, ktére powinno by¢ dostepne konkurentom. Po
drugie, Izba Odwotawcza stwierdzila, ze skoro stowo ,tek” nie nadaje sie do wyrdz-
niania objetych zgloszeniem towaréw ze wzgledu na ich pochodzenie, nalezalo
odmoéwié rejestracji znaku réwniez ze wzgledu na brak charakteru odrézniajacego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Doszta ona natomiast do
przekonania, ze nie ma ona obowiazku badania, czy przedmiotowy znak towarowy
moze wprowadzi¢ odbiorcéw w blad w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia
nr 40/94.
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W dniu 29 grudnia 2005 r. skarzaca wskazala w skierowanym do OHIM pi$mie, ze
ogranicza liste towaréw objetych znakiem towarowym TEK do nastepujacych:

— klasa 6: ,etazerki i czesci etazerek, w szczegolnosci dajace sie zawiesi¢ koszyki
do etazerek, wszystkie wymienione wyzej wyroby wykonane z metalu, a nie ze
imitacji drewna”;

— klasa 20: ,etazerki i czesci etazerek, w szczegdlnosci dajace sie zawiesi¢ koszyki
do etazerek, wszystkie wymienione wyzej wyroby niebedace wykonanymi ani
z drewna, ani z imitacji drewna”.

Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— zmiane zaskarzonej decyzji;

— oddalenie wniosku o uniewaznienie stownego wspdlnotowego znaku towarowego
TEK;

— ewentualnie, stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji i przekazanie sprawy
OHIM do ponownego rozpoznania;
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— obciazenie interwenienta kosztami postepowania w sprawie uniewaznienia,
a takze kosztami postepowania odwolawczego przed OHIM oraz kosztami poste-
powania w sprawie skargi przed Sadem.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.

Interwenient wnosi do Sadu o oddalenie skargi.

Co do prawa

Co do przedmiotu sporu

Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze Sad powinien wzia¢ pod uwage ograniczenie jej zgloszenia
dokonane w dniu 29 grudnia 2005 r. do towaréw z klas 6 i 20, ktére nie imituja
drewna, poniewaz chodzi o nowa okoliczno$¢ w rozumieniu art. 48 § 2 akapit drugi
regulaminu Sadu, ktéra ujawnita sie dopiero po wydaniu decyzji przez Izbe Odwo-
tawcza. A contrario, z art. 74 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 w zwiazku z art. 48 § 2
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regulaminu Sadu wynika, ze w toku postepowania o uniewaznienie co do zasady
dopuszczalne jest przedstawianie nowych zarzutéw [wyrok Sadu z dnia 26 listopada
2003 r. w sprawie T-222/02 HERON Robotunits przeciwko OHIM (ROBOTUNITS),
Rec. str. 11-4995, pkt 50 i nastepne].

Na rozprawie skarzaca dodatla, ze wymieniony wyzej wniosek o ograniczenie wykazu
towardw zlozony zostal wraz ze ztozeniem skargi i ze zostal on zarejestrowany przez
OHIM. Wskazala ona takze, ze rozstrzygniecie zawarte w wyroku Trybunatu z dnia
12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619,
nie ma dla niniejszej sprawy zadnego znaczenia, poniewaz mozliwe sa negatywne
ograniczenia w klasyfikacji ustanowionej porozumieniem nicejskim.

OHIM twierdzi, ze o$wiadczenie skarzacej o rezygnacji z towaréw wykonanych
z imitacji drewna nie moze by¢ wziete pod uwage, poniewaz pociaga ono za soba
zmiane przedmiotu sporu, niedopuszczalna w $wietle art. 135 § 4 regulaminu Sadu
[wyrok Sadu z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko
OHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz. str. I1-1401, pkt 21].

OHIM uwaza takze, ze Wydzial Uniewaznienr niestusznie wyrazit zgode na ogra-
niczenie wykazu towaréw z dnia 3 lutego 2004 r., jako Ze ograniczenie takie jest —
w $wietle istniejacego orzecznictwa — niedopuszczalne (ww. wyrok w sprawie Konin-
klijke KPN Nederland, pkt 114 i 115). OHIM jednak uwaza, ze nawet jesli uwzglednic¢
to ograniczenie, Izba Odwotawcza stusznie uznala, iz znajduja zastosowanie wska-
zane wyzej przepisy dotyczace niewaznosci.
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Ocena Sadu

Zgodnie z art. 63 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94, Sad moze stwierdzi¢ niewaznos¢
decyzji izby odwotawczej OHIM lub ja zmieni¢ jedynie w przypadku ,braku wiasci-
wosci, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, [...] rozpo-
rzadzenia [nr 40/94] lub kazdego przepisu prawnego dotyczacego ich stosowania lub
naduzycia wladzy”. Zgodnie z art. 74 tego rozporzadzenia, ta kontrola zgodnosci
z prawem dokonywana jest w oparciu o stan faktyczny i prawny, jaki przedstawiony
zostal w postepowaniu przed Izba Odwolawcza [wyroki Sadu z dnia 1 lutego 2005 r.
w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz.
str. I1-287, pkt 17 oraz z dnia 15 wrze$nia 2005 r. w sprawie T-320/03 Citicorp prze-
ciwko OHIM (LIVE RICHLY), Zb.Orz. str. 1I-3411, pkt 16 i postanowienie Sadu
z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie T-366/05 Anheuser-Busch przeciwko OHIM —
Budéjovicky Budvar (BUDWEISER), niepublikowane w Zbiorze, pkt 27].

Wynika z tego, ze Sad moze stwierdzi¢ niewazno$¢ lub dokonaé¢ zmiany decyzji
bedacej przedmiotem skargi wylacznie wéwczas, jezeli w chwili wydania byla ona
objeta jedna z tych podstaw stwierdzenia niewaznosci czy dokonania zmiany. Sad nie
moze natomiast stwierdzi¢ niewaznosci lub dokonaé¢ zmiany wspomnianej decyzji
z uwagi na podstawy, ktore zaistnialy po jej wydaniu (wyrok Trybunalu z dnia 11 maja
2006 r. w sprawie C-416/04 P Sunrider przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. 1-4237, pkt 55).

Poza tym, zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, ,zgloszenie wspdl-
notowego znaku towarowego zawiera [...] wykaz towaréw lub ustug, w odniesieniu
do ktérych wnioskuje si¢ o rejestracje”.
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Artykut 44 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 stanowi, ze ,zglaszajacy moze w kazdej
chwili wycofac¢ zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego lub ograniczy¢ zawarty
w nim wykaz towaréw lub ustug”.

W niniejszej sprawie bezsporne jest, ze skarzaca wniosta o ograniczenie wykazu
towar6w zawartego w zgloszeniu wspdlnotowego znaku towarowego juz po wydaniu
zaskarzonej decyzji. Dlatego tez, niezaleznie od sposobu rozstrzygniecia wniosku
przez OHIM, nie ma on wplywu na zgodnos¢ z prawem zaskarzonej decyzji, bowiem
tylko ona jest przedmiotem postepowania w sprawie skargi przed Sadem (zob.
podobnie ww. postanowienie w sprawie BUDWEISER, pkt 40-48).

Wprawdzie nalezy zauwazy¢, ze — jesli chodzi o zgloszenie wspdlnotowego znaku
towarowego obejmujace wigksza liczbe towaréw — Sad interpretowal o$§wiadczenie
zglaszajacego, z ktérego wynikalo, iz wycofuje on zgloszenie wylacznie w odniesieniu
do niektérych towaréw objetych poczatkowym zgloszeniem, zlozone w postepo-
waniu przed nim, czyli juz po wydaniu decyzji przez Izbe Odwolawczg, badz to jako
o$wiadczenie, iz zaskarzona decyzja kwestionowana jest jedynie w odniesieniu do
pozostatych towaréw [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie
T-289/02 Telepharmacy Solutions przeciwko OHIM (TELEPHARMACY SOLU-
TIONS), Zb.Orz. str. II-2851, pkt 13 i 14], badz to — jesli o$wiadczenie to wplyneto
na zaawansowanym etapie postepowania przed Sadem — jako cze$ciowe cofniecie
skargi [zob. podobnie wyrok Sadu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01
Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletka), Rec. str. I1-383, pkt 13-17].

Jezeli jednak zglaszajacy znak towary — poprzez ograniczenie wykazu towaréw
objetych zgloszeniem wspdlnotowego znaku towarowego — nie zamierza wycofad
jednego towaru lub wiekszej ich liczby z tego wykazu, lecz jedynie dokona¢ zmiany
wlasciwosci, takiej jak przeznaczenie wszystkich towaréw figurujacych w tym wykazie,
nie mozna wykluczy¢, iz zmiana ta moze mie¢ wplyw na wynik rozpatrywania zgto-
szenia przez poszczeg6lne instancje OHIM w toku postepowania administracyjnego.
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W takich okolicznosciach umozliwienie dokonania tego typu zmiany na etapie poste-
powania w sprawie skargi przed Sadem byloby réwnoznaczne z zakazana artykutem
135 § 4 regulaminu Sadu zmiang przedmiotu sporu w toku postepowania. Dlatego
tez tego typu ograniczenie nie moze by¢ przez Sad uwzglednione w ramach badania
zasadnosci skargi (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie monBeBé, pkt 20-22).

Z powyzszych wzgledéw nalezy ustali¢, czy powolanie si¢ w skardze na ograniczenie
przez skarzaca wykazu towardw objetych zgloszeniem z dnia 29 grudnia 2005 r. moze
by¢ interpretowane jako pochodzace od skarzacej o$wiadczenie o tym, iz kwestio-
nuje ona zaskarzona decyzje jedynie w odniesieniu do towaréw figurujacych w zmie-
nionym wykazie.

Tak nie jest. Dokonujac tego ograniczenia, skarzaca nie wycofata niektérych towaréw
z wykazu towaréw objetych zgloszeniem przedmiotowego znaku towarowego, lecz
zmienita wlagciwosci wszystkich towaréw figurujacych w tym wykazie, precyzujac, iz
nie moga one by¢ wykonane z ,imitacji drewna”. Tymczasem, jak wskazano w pkt 11
i 25 powyzej, takie ograniczenie nie moze by¢ wziete przez Sad pod uwage, poniewaz
stanowi ono zmiane przedmiotu sporu.

Reasumujac, nalezy wiec stwierdzi¢, ze towarami, ktére powinny by¢ wziete pod
uwage w ramach niniejszego postepowania, sa towary figurujace w wykazie towaréw
objetym poczatkowym zgloszeniem dokonanym przez skarzaca, przy uwzglednieniu
ograniczen wprowadzonych w dniu 3 lutego 2004 r. (zob. pkt 3 i 6 powyzej).

Odno$énie do podniesionego przez OHIM argumentu, zgodnie z ktérym Wydzial
Uniewaznienn nieprawidlowo uwzglednil wniosek o ograniczenie wykazu towaréw
do niebedacych wykonanymi z drewna z dnia 3 lutego 2004 r., nalezy zauwazy¢, ze
nawet przy zalozeniu, iz argument ten mozna dopusci¢, to ograniczenie towaréw,

II - 4734



30

31

32

TEGOMETALL INTERNATIONAL PRZECIWKO OHIM — WUPPERMANN (TEK)

jak wskazata OHIM, nie miato wptywu na dokonana przez Izbe Odwotawcza analize
dotyczaca charakteru opisowego i braku charakteru odrézniajacego przedmiotowego
znaku towarowego. Argument ten nalezy zatem odrzuci¢ jako catkowicie pozba-
wiony znaczenia dla rozstrzygniecia niniejszego sporu.

Co do istoty sprawy

W uzasadnieniu swojej skargi skarzaca podnosi cztery zarzuty, dotyczace — odpo-
wiednio — naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢), b) i g) oraz art. 73 zdanie drugie rozporza-
dzenia nr 40/94.

W pierwszej kolejnos$ci nalezy przeanalizowa¢ zarzut czwarty, dotyczacy naruszenia
art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu dotyczacego naruszenia art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 40/94

— Argumenty stron

Skarzaca twierdzi, ze w toku calego postepowania administracyjnego o uniewaz-
nienie znaku nie miata ona okazji wypowiedzie¢ sie co do tego, czy z uwagi na to,

II - 4735



33

34

35

WYROK Z DNIA 20.11.2007 r. — SPRAWA T-458/05

iz znaczenie okreslenia ,drzewo tekowe”, przywolywanego na mysl w zetknieciu
z przedmiotowym znakiem towarowym, moze stuzy¢ do opisu towaréw wykonanych
z imitacji tego drzewa, wystapila bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji przewi-
dziana w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94. Jako Ze nie bylo postepowania
ustnego, jej zdaniem w zadnym momencie nie miata ona mozliwosci wypowiedzenia
sie odnoénie do stanowiska Izby Odwotawczej, ktére zajela ona dopiero w swojej
decyzji.

W tym wzgledzie zwraca ona uwage, ze interwenient wskazal w postepowaniu przed
Izbg Odwotawcza na bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 7
ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94, ograniczajac sie¢ do stwierdzenia, iz przed-
miotowy znak towarowy moze wywotywac skojarzenie z okresleniami ,technologia”
lub ,technika”. Podnosi ona takze, ze interwenient — sugerujac, iz sftowny znak towa-
rowy TEK mégltby wprowadzi¢ w btad wlasciwych konsumentéw postugujacych sie
jezykiem francuskim i wloskim, jako ze pozwala on przypuszczal, ze towary skar-
z3cej moga imitowacé drzewo tekowe — powolat sie jedynie na podstawe odmowy
rejestracji wymieniong w art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 40/94.

Przypomina ona, ze doszlo do naruszenia zasady dotyczacej prawa do bycia wystu-
chanym, poniewaz uprawniony do znaku towarowego nie mial okazji wypowie-
dzie¢ sie w kwestii zastosowania bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji, ktore
zostaly przez Izbe Odwotawcza zastosowane z urzedu [wyrok Sadu z dnia 27 lutego
2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec.
str. II-663, pkt 21].

Zwraca ona takze uwage, ze pozbawiono ja mozliwosci wypowiedzenia sie w kwestii
przeprowadzonego przez Izbe Odwolawcza wnioskowania, a w szczegdlnosci
w kwestii mozliwo$ci dalszego ograniczenia wykazu towaréw objetych zgtoszeniem.

II - 4736



36

37

38

39

40

TEGOMETALL INTERNATIONAL PRZECIWKO OHIM — WUPPERMANN (TEK)

OHIM odpowiada, ze — wbrew twierdzeniom skarzacej — zasada dotyczaca prawa
do bycia wystuchanym nie zostata naruszona.

Wskazuje on po pierwsze, ze interwenient celowo oparl swoje odwotanie na wszyst-
kich podstawach uniewaznienia wymienionych w art. 51 ust. 1 lit. a) i art. 7 ust. 1
lit. b), ) i g) rozporzadzenia nr 40/94. Po drugie twierdzi on, ze cho¢ interwenient
wskazal na imitacje drzewa tekowego w ramach swojej argumentacji dotyczacej nie
art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94, lecz art. 7 ust. 1 lit. g) tego rozporza-
dzenia, bezsporne jest, iz to fakt istnienia imitacji drzewa tekowego stal sie przed-
miotem sporu.

Dlatego uwaza on, ze skarzaca poinformowano nie tylko o wszystkich podstawach
niewaznosci, lecz takze o wszystkich okolicznosciach wzietych pod uwage przez Izbe
Odwolawcza w wydanej przez nia decyzji.

OHIM przypomina, ze ocena zawsze dokonywana jest pod katem bezwzglednych
podstaw odmowy rejestracji, przynajmniej w odniesieniu do wszystkich rodzajéw
towaréw wymienionych w wykazie, ktére znajduja sie na rynku. Uwaza on, ze zgodnie
z tg zasada Izba Odwotawcza miala obowiazek wziecia pod uwage niekwestionowa-
nego istnienia imitacji drewna w ramach badania wszystkich podstaw niewaznosci,
w tym tych wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Wreszcie dodaje on, ze Izba Odwolawcza nie ma obowiazku przedstawiania stronom
projektu decyzji zawierajacego calo$¢ rozwazan i argumentéw prawnych uznanych
za istotne, tak by mogty one wyrazi¢ swoja opinie.
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Interwenient twierdzi natomiast, ze skarzaca miata mozliwo$¢ zajecia stanowiska
odno$nie do podstawy odmowy rejestracji przewidzianej art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozpo-
rzadzenia nr 40/94, wynikajacej z faktu, iz jej towary mogg imitowac¢ drzewo tekowe.

— Ocena Sadu

Na wstepie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia
nr 40/94, decyzje OHIM opieraja si¢ wylacznie na przyczynach lub materiale dowo-
dowym, co do ktérych strony mialy mozliwo$¢ przedstawiania swoich uwag.

Zgodnie z tym przepisem Izba Odwotawcza OHIM moze oprze¢ decyzje wylacznie
na okolicznosciach faktycznych lub prawnych, co do ktérych strony miaty mozliwos¢
przedstawienia uwag [wyrok Trybunatu z dnia 21 pazdziernika 2004 r. w sprawie
C-447/02 P KWS Saat przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-10107, pkt 42, oraz wyrok
Sadu z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie T-242/02 Sunrider przeciwko OHIM (TOP),
Zb.Orz. str. 11-2793, pkt 59].

Przepis ten wyraza we wspdlnotowym prawie znakéw towarowych ogélna zasade
prawa do obrony (ww. wyrok w sprawie LIVE RICHLY, pkt 21). W mysl tej ogdlnej
zasady prawa wspolnotowego adresatom decyzji wladz publicznych, ktére wplywaja
w istotny sposéb na ich interesy, powinno si¢ umozliwi¢ nalezyte przedstawienie ich
stanowiska (wyrok Trybunalu z dnia 23 pazdziernika 1974 r. w sprawie 17/74 Trans-
ocean Marine Paint przeciwko Komisji, Rec. str. 1063, pkt 15 i ww. wyrok w sprawie
LIVE RICHLY, pkt 22).
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Poza tym z orzecznictwa wynika, ze cho¢ prawo do przedstawienia uwag, wynika-
jace z art. 73 zdanie drugie rozporzadzenia nr 40/94, obejmuje wszystkie elementy
faktyczne i prawne oraz dowody stanowiace podstawe decyzji izby odwotawczej, nie
znajduje ono jednak zastosowania do ostatecznego stanowiska, jakie organ admini-
stracji ma zamiar zaja¢ [wyroki Sadu z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie T-303/03
Lidl Stiftung przeciwko OHIM — REWE-Zentral (Salvita), Zb.Orz. str. 1I-1917,
pkt 62 oraz z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-388/04 Kachakil Amar przeciwko
OHIM (Podluzna linia zakoriczona tréjkatem), niepublikowany w Zbiorze, pkt 20].
Dlatego tez Izba Odwotawcza nie ma obowiazku wystuchania skarzacego odnosnie
do swojej oceny okoliczno$ci faktycznych, bedacej czescia jej konncowego stanowiska.

W niniejszej sprawie skarzaca twierdzi, ze w toku catego postepowania administra-
cyjnego o uniewaznienie znaku nie miata ona mozliwo$ci wypowiedzenia sie¢ odno-
$nie do tego, czy bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji wymieniona w art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 wynika z faktu, iz znaczenie okreslenia ,drzewo
tekowe” moze miec¢ zastosowanie do imitacji drewna.

Nalezy w pierwszej kolejnosci stwierdzi¢, ze od etapu badania znaku towarowego
przez Wydzial Uniewaznien toczyla sie dyskusja, czy znak towarowy ma charakter
opisowy w odniesieniu do znaczenia okreslenia ,drzewo tekowe” w rozumieniu art. 7
ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

W istocie skarzaca oparfa swdj wniosek o uniewaznienie przedmiotowego znaku
towarowego na przepisach art. 51 ust. 1 lit. a) w zwiazku z art. 7 ust. 1 lit. b), ¢) i g)
rozporzadzenia nr 40/94, wskazujac w szczegdélnosci, ze zarejestrowane oznaczenie
stowne TEK stanowi wskazanie jako$ci towaréw zawierajacych drzewo tekowe.
Whniosek o uniewaznienie przekazany zostal skarzacej, ktéra nastepnie zrezygnowata
z nastepujacych towaréw: ,etazerki i czesci etazerek wykonane z drewna”, ujetych
w opisie towaréw z klasy 20 wymienionych w zgloszeniu przedmiotowego znaku
towarowego.

II - 4739



49

50

51

52

WYROK Z DNIA 20.11.2007 r. — SPRAWA T-458/05

W tych wilasnie okolicznosciach Wydzial Sprzeciwéw uznal, ze po wylaczeniu
etazerek i ich cze$ci wykonanych z drewna z wykazu towaréw objetych wspélno-
towym znakiem towarowym znak TEK nie moze juz by¢ uznany za wskazujacy na
wlasciwos¢ towaru.

W drugiej kolejnosci nalezy stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza nie przychylita si¢ do
stanowiska Wydzialu Uniewaznien. Izba Odwolawcza uznala, ze cho¢ oczywiscie
prawda jest, iz uprawniony do wspdélnotowego znaku towarowego wylaczyt towary
wykonane z drewna z wykazu towardw, nie oznacza to jednak, ze etazerki wykonane
z metalu lub tworzyw sztucznych nie moga imitowa¢ mebli wykonanych z drzewa
tekowego. Na tej podstawie stwierdzila ona, ze ,okreslenie »tek« uzywane w odnie-
sieniu do etazerek wykonanych z metalu lub tworzyw sztucznych sluzy zatem do
wskazywania na wyglad, szate zewnetrzna i — ewentualnie — inne aspekty wlasci-
wosci drzewa tekowego”.

Stwierdzajac, ze wylaczenie towaréw wykonanych z drewna nie wystarcza do wyklu-
czenia opisowego charakteru przedmiotowego znaku towarowego, poniewaz towary,
dla ktérych zostal on zarejestrowany, moga imitowa¢ drzewo tekowe, Izba Odwo-
tawcza zastosowata te same ramy prawne [art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94]
i faktyczne co Wydzial Uniewaznien.

W trzeciej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze cho¢ Izba Odwolawcza doszta do innych
wnioskéw niz Wydzial Uniewaznien, odniosla sie¢ ona do argumentu podniesionego
przez interwenienta w postepowaniu przed ta izba, zgodnie z ktérym przedmiotowy
znak towarowy wywoluje wéréd wilasciwych konsumentéw postugujacych sie jezy-
kiem francuskim i wloskim wrazenie, Ze dany towar posiada wytrzymalos¢, wage
i trwato$¢ drzewa tekowego, jako ze etazerki i czesci czesto nie sa juz wytwarzane
z drzewa tekowego, lecz z innych materialéw, ktére nastepnie sa oliwione, malowane,
lakierowane lub pokrywane tak, by uzyskac¢ efekt drzewa tekowego. Ten argument
interwenienta wyraznie wskazywal na to, ze nie jest wykluczone, iz omawiane towary
nadal beda wywotywac skojarzenie z jako$cia i wlasciwosciami drzewa tekowego.
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Prawda jest, ze — jak podnosi skarzaca, a OHIM jej nie zaprzecza — okolicznosc, iz
etazerki i ich czesci moga imitowa¢ drzewo tekowe, zostata podniesiona przez inter-
wenienta w postepowaniu przed Izbg Odwotawcza jedynie w ramach bezwzglednej
podstawy odmowy rejestracji wynikajacej z art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia
nr 40/94, a nie w ramach podstawy odmowy rejestracji wynikajacej z art. 7 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94. Jednak skarzaca miala mozliwos¢ wypowiedzenia si¢
w toku postepowania odnosnie do okolicznosci, na ktérej Izba Odwolawcza oparta
swoje wnioskowanie.

Bezsporne jest, ze imitacja drzewa tekowego ma zwiazek z wygladem prawdziwego
drzewa tekowego. Ponadto przypominajacy drzewo tekowe wyglad takich towaréw
jak etazerki i ich cze$ci powinien by¢ zawsze taki sam, niezaleznie od tego, czy
wytwarzane sa one z prawdziwego drzewa tekowego, czy z jego imitacji, czyli mate-
riatéw niebedacych tym drzewem.

Nalezy stwierdzi¢, ze w toku postepowania w sprawie uniewaznienia skarzaca zajela
stanowisko odnosnie do faktu, iz zarejestrowane oznaczenie slowne moze wywo-
tywac skojarzenie z wygladem drzewa tekowego, lub miata mozliwosc¢ zajecia takiego
stanowiska. Nalezy stwierdzi¢, ze skarzaca miala okazje wypowiedzenia sie w kwestii
podstawy odmowy rejestracji wymienionej w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, na ktéra interwenient powotatl sie we wniosku o uniewaznienie znaku,
a zgodnie z ktdra zarejestrowane oznaczenie stowne TEK opisuje jako$¢ towardw
zawierajacych drzewo tekowe, i w kwestii ustalenia Wydzialu Uniewaznien, zgodnie
z ktérym prawda jest, iz zgodnie z wyciagami ze slownika w jezykach wloskim
i francuskim stowo ,tek” stuzy do oznaczania drzewa tekowego (zob. pkt 10 decyzji
Wydzialu Uniewaznien).

A zatem Izba Odwolawcza nie naruszyla przyslugujacego skarzacej prawa do
obrony, poniewaz ta ostatnia miata mozliwo$¢ wypowiedzenia sie w kwestii wszyst-
kich okolicznosci faktycznych i prawnych, na ktérych Izba Odwotawcza oparta swa
decyzje, stosujac art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.
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Na powyzsza ocene nie maja wplywu takze pozostate argumenty skarzace;j.

Whrew twierdzeniom skarzacej, okoliczno$ci niniejszej sprawy réznia sie od okolicz-
nosci wymienionej powyzej sprawy EUROCOOL. W sprawie tej Izba Odwotawcza
z urzedu zastosowala nowa bezwzgledna podstawe odmowy rejestracji, nie dajac
zglaszajacemu mozliwosci wypowiedzenia sie w kwestii jej zastosowania. Nato-
miast w sprawie niniejszej Izba Odwolawcza przeanalizowata kazda z bezwzgled-
nych podstaw odmowy rejestracji, a w szczeg6lnosci te wymieniona w art. 7 ust. 1
lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, ktéra byla przedmiotem analizy Wydzialu Uniewaz-
nien. Izba Odwolawcza oparla swoje rozstrzygniecie na wszystkich wlasciwosciach
i jako$ci towaréw z imitacji drewna, ktére to kryteria naleza do kryteriéw badania
w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.

Ponadto nie ma znaczenia fakt, ze 6w argument dotyczacy imitacji drewna podnie-
siony zostal przez interwenienta w ramach omawiania innej bezwzglednej podstawy
odmowy rejestracji niz przyjeta przez Izbe Odwotawcza. Nalezy bowiem przy-
pomnieé, ze zgodnie z orzecznictwem ocena okolicznoéci faktycznych nalezy do
samego aktu decyzyjnego, a prawo do bycia wystuchanym nie rozciagga sie na osta-
teczne stanowisko, jakie organ administracji zamierza zajaé. W zwiazku z tym Izba
Odwotawcza nie miata obowiazku wystuchania skarzacej w kwestii oceny okolicz-
nosci faktycznych, na ktérych postanowita ona oprzec¢ swoja decyzje (zob. podobnie
ww. wyrok w sprawie Salvita, pkt 62 i ww. wyrok w sprawie Podtuzna linia zakon-
czona tréjkatem, pkt 20).

Z powyzszych wzgledéw zarzut czwarty, dotyczacy naruszenia art. 73 zdanie drugie
rozporzadzenia nr 40/94, nalezy oddali¢ jako bezzasadny.
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W przedmiocie zarzutu dotyczacego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94

— Argumenty stron

Skarzaca nie zgadza sie ze stanowiskiem, zgodnie z ktérym zgloszony znak towarowy
moze zosta¢ uznany za opisowy w stosunku do przedmiotowych towardéw.

W pierwszej kolejno$ci twierdzi ona, ze wlasciwie poinformowany, dostatecznie
uwazny i rozsadny konsument nie postrzega stowa ,tek” jako opisujacego oznaczane
nim towary, poniewaz znak towarowy zostal zarejestrowany dla towaréw niebeda-
cych wykonanymi z drewna i poniewaz towary te nie sa wykonane ani z drzewa teko-
wego, ani z jego imitacji.

W jej ocenie w przypadku etazerek i cze$ci etazerek wykonanych z innych materiatéw
niz drewno przecietnie poinformowany, uwazny i dostatecznie rozsadny konsument
nadaje okresleniu ,tek” inne znaczenie niz drzewo tekowe, a w szczegdlnosci jest
prawdopodobne, ze postrzega on znak towarowy TEK jako polaczenie dwéch pierw-
szych liter nazwy spétki Tegometall.

Na rozprawie skarzaca dodala, ze choc¢ slowo ,tek” rzeczywiscie wystepuje w stowni-
kach w znaczeniu ,drzewa tekowego”, jest ono rzadko uzywane.
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Jesli chodzi o podniesiony przez interwenienta argument, ze okreslenie ,tek” stanowi
odniesienie do ciemnobrazowej barwy drzewa tekowego, skarzaca twierdzi, iz jest
on spdzniony. Niezaleznie od tego, jej zdaniem, na podstawie faktu, iz — w danym
przypadku — towary maja kolor drzewa tekowego, nie mozna wnioskowac, ze sa one
wykonane z takiego drzewa. Ponadto stownik koloréw postuguje sie okresleniem
angielskim ,teak”, a nie slowem ,tek”, a w niniejszej sprawie odbiorcy angielskoje-
zyczni nie stanowia wlasciwego kregu odbiorcéw.

Skarzaca dodaje, ze aby dani konsumenci dostrzegli w znaku towarowym TEK opis
towardw, ktére nie sa wykonane z drewna, wyraz ten musi by¢ zastosowany przez
uzytkownika w kontekscie, ktory w sposéb jednoznaczny odsyla do znaczenia opiso-
wego. Tak byloby w przypadku okleiny nadajacej powierzchni innego przedmiotu
barwe, strukture i wizerunek sloi drzewnych drzewa tekowego wylacznie w celu
nadania danym towarom wygladu przypominajacego drzewo tekowe. Tymczasem
towary, dla ktérych wniosta ona o rejestracje znaku, nie sa uzywane w celu imito-
wania drzewa tekowego.

W tym wzgledzie twierdzi ona, Ze — na potrzeby oceny, czy dany znak towarowy
nadaje si¢ do rejestracji — decydujacym kryterium nie jest to, czy znak towarowy
moze by¢ postrzegany przez odbiorcéw jako opisowy w okre$lonym kontekscie, lecz
to, czy sam w sobie, niezaleznie od okolicznosci, w ktérych moze by¢ on uzyty, znak
ten moze pelni¢ w odniesieniu do towaréw objetych zgloszeniem czysto opisowa
funkcje [wyrok Sadu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-356/00 DaimlerChrysler
przeciwko OHIM (CARCARD), Rec. str. 1I-1963, pkt 46 oraz wyrok Sadu z dnia
9 pazdziernika 2002 r. w sprawie T-360/00 Dart Industries przeciwko OHIM (Ultra-
Plus), Rec. str. I1-3867, pkt 52].

Po drugie skarzaca twierdzi, ze nie mozna laczy¢ stowa ,tech”, postrzeganego przez
odbiorcéw jako skrot, skrotowiec wymawiany jako jeden wyraz, z oznaczeniem
stownym TEK, postrzeganym jako kombinacja liter, ktére wymawiane sa oddzielnie
jako ,t7, ,e” 1,k
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Uwaza ona, ze aby oceni¢, czy dany znak towarowy nadaje si¢ do rejestracji, nalezy
zbada¢, czy samo sporne oznaczenie moze by¢ zarejestrowane, a nie ustalaé, czy
nadawalyby sie do rejestracji oznaczenia podobne. Stad mimo identycznej wymowy,
réznice w zapisie oznaczenn moga powodowac inng ocene w kwestii tego, czy nadaja
sie one do rejestracji.

Skarzaca uwaza, ze nawet gdyby przypisa¢ oznaczeniu slownemu TEK znaczenie
skrétu stowa ,technologia” lub ,technika”, nie mozna byloby uzna¢, ze znak ten moze
wskazywac na wlasciwosci towardw, dla ktérych zostat zarejestrowany. W przypadku
etazerek i ich cze$ci okreslenia ,technika” czy ,technologia” nie maja okreslonego
i jednoznacznego znaczenia opisowego i nie stanowia opisu konkretnych wtasciwosci
tych towaréw.

Twierdzi ona takze, ze cho¢ niektore czesci etazerki moga mieé nature techniczng
i z tej przyczyny sg one opatentowane, nie mozna na tej podstawie wnioskowac, ze
odbiorcy dojda do przekonania, iz z samej swojej natury towary te maja techniczny
charakter.

OHIM zauwaza, ze kwestia bezsporna jest to, iz w jezykach francuskim i wloskim
okreslenie ,tek” oznacza drzewo tekowe i ze etazerki i ich cze$ci moga by¢ z drzewa
tekowego wytworzone. Jego zdaniem nie wydaje sie¢ kwestionowany fakt, iz odbiorcy
dostrzega w okresleniu ,tek” walor opisowy w stosunku do drzewa tekowego, przy-
najmniej w przypadkach, w ktérych powierzchnia danego przedmiotu bedzie miata
taka barwe, strukture i uktad wiékien, jak drzewo tekowe.

Twierdzi on, ze Izba Odwolawcza stusznie uznala, iz na potrzeby oceny opisowego
charakteru znaku towarowego znaczenie ma jedynie wykaz towaréw towarzyszacy
znakowi towarowemu i ze jesli dane oznaczenie jest opisowe tylko w odniesieniu
cze$ci towaréw ujetych w danej kategorii, nie moze ono by¢ zarejestrowane dla
tej kategorii towaréw [wyrok z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie T-322/03 Telefon
& Buch przeciwko OHIM — Herold Business Data (WEISSE SEITEN), Zb.Orz.
str. 11-835, pkt 83].
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Interwenient, podobnie jak OHIM, twierdzi, ze znak towarowy TEK ma w stosunku
do przedmiotowych towaréw charakter opisowy. Jego zdaniem ,teak” jest barwag
o brazowym odcieniu lub brazem tekowym zdefiniowanym w slowniku koloréw
Maerza i Paula. Stad z uwagi na to, ze barwa jest powszechna cecha wygladu
zewnetrznego przedmiotdw, a w niniejszej sprawie — etazerek, nie jest wykluczone,
iz wlasciwy krag odbiorcow wloskojezycznych i francuskojezycznych dostrzeze
w znaku towarowym TEK wskazanie jakosci.

Twierdzi on, Ze znak towarowy TEK ma walor czysto opisowy w stosunku do
towar6ow bedacych przedmiotem rejestracji, niezaleznie od kontekstu, w jakim moga
by¢ uzywane. Twierdzi on, ze nawet przy uwzglednieniu ograniczenia towaréw do
tych, ktére nie sa wykonane z imitacji drewna, nie da sie catkiem wykluczy¢ zwiazku
opisowego miedzy oznaczeniem a towarami, poniewaz okreslenie ,tek” stanowi opis
barwy wlasciwych towardw, ktdre nie sa wykonane z drewna ani z imitacji drewna.

Uwaza on, ze okre$lenie ,tek” bedzie rowniez postrzegane przez wiekszo$¢ konsu-
ment6w jako skrot od stowa ,technika”. W tym wzgledzie zauwaza on, iz zgodnie ze
stalymi wytycznymi kontrolnymi Wydzialu Znakéw Towarowych United Kingdom
Intellectual Property Office (Urzedu Patentowego Zjednoczonego Krélestwa), ozna-
czenia ,tek” i ,tec” uwazane s za rbwnowazne i nie sa dopuszczalne w odniesieniu
do towaréw niebedacych technicznymi. Zwraca on takze uwage, ze Izba Odwolawcza
odmowila rejestracji stownego znaku towarowego CYBERTEK, poniewaz przecietny
konsument mogltby powiazaé pojecie ,tek” ze slowem ,technika” lub ,technologia”
[zob. decyzje R 826/2004-1 z dnia 15 grudnia 2004 r. (CYBERTEK)].

— Ocena Sadu

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94
uniemozliwia zarezerwowanie opisanych w nim oznaczen lub wskazéwek dla jednego
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przedsiebiorstwa poprzez dokonanie ich rejestracji jako znakéw towarowych. Zada-
niem tego przepisu jest ochrona lezacego w interesie ogétu celu, jakim jest zapew-
nienie, by tego rodzaju oznaczenia lub wskazéwki mogly by¢ swobodnie uzywane
przez wszystkich [wyrok Sadu z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie T-348/02 Quick
przeciwko OHIM (Quick), Rec. str. I1-5071, pkt 27, zob. takze analogicznie wyrok
Trybunatu z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach pofaczonych C-108/97 i C-109/97
Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 25].

Ponadto oznaczenia wymienione w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 sa
oznaczeniami uwazanymi za nienadajace si¢ do wypelniania podstawowej funkcji
znaku towarowego, ktéra polega na wskazywaniu pochodzenia handlowego towaru
lub ustugi, aby umozliwi¢ w ten sposéb konsumentowi nabywajacemu towar lub
ustuge oznaczone danym znakiem towarowym dokonanie przy pdzniejszym zakupie
takiego samego wyboru — jesli doswiadczenie okazalo sie pozytywne, lub dokonanie
odmiennego wyboru — jesli bylo ono negatywne (zob. ww. wyrok w sprawie Quick,
pkt 28 i wskazane tam orzecznictwo).

Oznaczenia i wskazéwki, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94, to takie, ktére w normalnym z punktu widzenia wlasciwego kregu
odbiorcéw uzywaniu moga stuzy¢é oznaczeniu — badz bezposrednio, badZz przez
wspomnienie jednej z ich charakterystycznych cech — towaru lub uslugi, ktérych
dotyczy zgloszenie [wyrok Trybunalu z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, pkt 39 oraz wyrok
Sadu z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-19/04 Metso Paper Automation prze-
ciwko OHIM (PAPERLAB), Zb.Orz. str. I1-2383, pkt 24].

Z powyzszego wynika, ze aby oznaczenie zostalo objete zakazem przewidzianym
przez ten przepis, musi ono mieé¢ wystarczajaco bezposredni i konkretny zwiazek
z rozwazanymi produktami lub ustugami, ktéry pozwala wlasciwemu kregowi
odbiorcéw na natychmiastowe postrzeganie go, bez glebszego zastanowienia, jako
opisu tych towaréw lub ustug pod katem jednej z ich cech [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie T-311/02 Lissotschenko i Hentze przeciwko OHIM
(LIMO), Zb.Orz. str. I1-2957, pkt 30 oraz ww. wyrok w sprawie PAPERLAB, pkt 25].
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Ponadto ocena opisowego charakteru oznaczenia moze zosta¢ dokonana jedynie
w odniesieniu do wlasciwych towaréw lub uslug i z uwzglednieniem sposobu jego
rozumienia przez docelowy krag odbiorcow, ztozony z konsumentéw tych towaréw
lub ustug [ww. wyrok Sadu w sprawie CARCARD, pkt 25 oraz wyrok Sadu z dnia
12 stycznia 2005 r. w sprawach potaczonych od T-367/02 do T-369/02 Wieland-
-Werke przeciwko OHIM (SnTEM, SnPUR, SnMIX), Zb.Orz. str. 11-47, pkt 17].

Nalezy w pierwszej kolejnosci przypomnieé, ze bedaca przedmiotem niniejszego
postepowania skarga dotyczy tylko nastepujacych towaréw objetych zgloszeniem:
etazerki i cze$ci etazerek, w szczegdlno$ci dajace sie zawiesi¢ koszyki do etazerek,
wszystkie wymienione wyzej wyroby wykonane z metalu, nalezace do klasy 6,
i wszystkie wymienione wyzej wyroby wykonane z materiatu niebedacego drewnem,
nalezace do klasy 20. Jak wskazano w pkt 19-29 powyzej, Sad nie moze wzig¢ pod
uwage ograniczenia wykazu towaréw objetych zgloszeniem znaku towarowego do
wszystkich towaréw niewykonanych z imitacji drzewa tekowego, ktére nastapito po
wydaniu zaskarzonej decyzji.

Za wlasciwy krag odbiorcéw uwaza sie przecietnych konsumentéw, wlasciwie poin-
formowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych [wyrok Sadu z dnia 27 lutego
2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. I1-753, pkt 30;
zob. takze analogicznie wyrok Trybunalu z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie
C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. 1-3819, pkt 26]. Z uwagi na nature
przedmiotowych towardéw (etazerki, ich czesci i dajace sie zawiesi¢ koszyki) sa one
przeznaczone do powszechnego uzytku. Ponadto sposéb postrzegania okreslenia
»tel” nalezy ocenia¢ w odniesieniu do konsumentéw francuskojezycznych i wlosko-
jezycznych, poniewaz omawiany wyraz jest okresleniem wystepujacym w jezykach
francuskim i wloskim.

W zwiazku z tym, stosujac bezwzgledna podstawe odmowy rejestracji wymieniona
w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, nalezy ustali¢, czy z punktu widzenia
wlasciwego kregu odbiorcéw wystepuje dostatecznie bezposredni i konkretny
zwigzek miedzy znakiem towarowym TEK a objetymi zgloszeniem towarami, ktére
byly przedmiotem analizy Izby Odwotawczej.
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Jesli chodzi o znaczenie oznaczenia slownego TEK, nalezy w pierwszej kolej-
nosci podnie$¢, ze w postepowaniu przed Izba Odwotawcza skarzaca nie podwa-
zyla ustalenia Wydzialu Uniewaznien zawartego w pkt 10 wydanej przezen decyzji,
zgodnie z ktédrym prawda jest, iz — w $wietle przedstawionych fragmentéw stow-
nika — w jezykach wloskim i francuskim slowo ,tek” stuzy do oznaczania drzewa
tekowego. Argumenty skarzacej ograniczaja sie zasadniczo do twierdzenia, iz wyko-
rzystanie struktury etazerki metalowej z pétkami wykonanymi z metalu lub szkla
w zaden sposéb nie stwarza wrazenia, iz etazerka lub jej cze$ci wykonane sa z drzewa
tekowego.

Na rozprawie przed Sadem skarzgca dodata — nie kwestionujac jednak wystepo-
wania stowa ,tek” w stownikach francuskim i wloskim — ze ma ona jednak watpli-
wosci co do tego, czy stowo to faktycznie uzywane jest w tym znaczeniu.

Jest zatem bezsporne, iz stowo ,tek” wystepuje w stownikach francuskim i wloskim
w znaczeniu drzewa tekowego i Ze stanowi ono w $wietle tych stownikéw jeden
ze sposobow zapisu drzewa tekowego. Chodzi o rodzaj drewna, ktére jest barwy
brunatnej, jest wytrzymate, bardzo ciezkie i trwale. Okreslenie ,tek” oznacza zatem
rodzaj drewna i jego wlasciwosci.

W tym wzgledzie bez znaczenia jest to, czy okreslenie ,tek” uzywane jest w znaczeniu
drzewa tekowego. Aby OHIM moégt odmoéwic rejestracji w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 40/94, nie jest konieczne, by oznaczenia i wskazéwki skladajace
sie na znak towarowy, o ktérym mowa w tym przepisie, byly faktycznie stosowane
w czasie zlozenia wniosku o rejestracje w celu opisu towaréw lub ustug, w odnie-
sieniu do ktérych dokonane zostalo zgloszenie, lub opisu wlasciwosci takich towaréw
lub ustug. Wystarczy, jak to wynika z samego sformulowania tego przepisu, ze ozna-
czenia lub wskazéwki moga stuzy¢ tym celom (wyrok Trybunatu z dnia 23 pazdzier-
nika 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. [-12447,
pkt 32 i ww. wyrok w sprawie LIMO, pkt 32).
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Jesli chodzi o nature relacji miedzy oznaczeniem stownym TEK a wlasciwymi towa-
rami, Izba Odwotawcza uznata w pkt 13—15 zaskarzonej decyzji, ze skoro bezsporne
jest, iz etazerki i ich cze$ci wytwarzane sa z drzewa tekowego, i nie jest wykluczone,
iz towary te wykonane z metalu lub tworzyw sztucznych moga imitowaé¢ drzewo
tekowe, okreslenie ,tek” uzywane w odniesieniu do etazerek i ich czesci wykonanych
z metalu lub tworzyw sztucznych stuzy do wskazywania na wyglad, szate zewnetrzng
i — ewentualnie — inne aspekty wlasciwosci drzewa tekowego.

Nalezy zauwazy¢, ze skarzaca nie kwestionuje tego, iz etazerki, ich czesci i dajace
sie zawiesi¢ koszyki moga by¢ wytworzone z drzewa tekowego, ani ze wymienione
wyzej towary moga jednak mie¢ wyglad drzewa tekowego, poniewaz obecnie etazerki
wytwarzane sa z innych materiatéw niz drzewo tekowe, ktére sa oliwione, lakiero-
wane lub pokrywane okleing, dzieki czemu przypominaja tego rodzaju drewno.
Twierdzi ona, ze wlasciwy krag odbiorcéw nie dostrzega w okresleniu ,tek” wska-
zania wlasciwosci tych towaréw, poniewaz towary, dla ktérych znak zostal zareje-
strowany, wykonane s3 z metalu i nie wystepuja ani w wersji z drewna tekowego, ani
w wersji z imitacji tego drewna.

Stwierdzi¢ jednak nalezy, ze skarzaca wniosta o rejestracje swojego znaku towaro-
wego dla etazerek i czesci etazerek, dajacych sie zawiesi¢ koszykow — wszystkich
wymienionych wyzej wyrobéw wykonanych z metalu, nalezacych do klasy 6, i wszyst-
kich wymienionych wyzej wyrobéw wykonanych z materialu niebedacego drewnem,
nalezacych do klasy 20. A zatem Izba Odwotawcza stusznie stwierdzita w pkt 17
zaskarzonej decyzji, ze wykaz towaréw ,[w] zadnym razie nie jest ograniczony do
szklanych lub metalowych pétek rozpoznawalnych jako takie”.

Dlatego tez majac na wzgledzie wykaz towardw, dla ktérych znak towarowy TEK
zostal zarejestrowany, nalezy stwierdzi¢, iz skarzaca moze w przysztosci produ-
kowa¢ swoje towary z takich materialéw jak tworzywa sztuczne czy metal, ktére
beda jednak mialy wyglad drewna tekowego. Rozpatrywane towary, a szczegélnie te
wykonane z tworzyw sztucznych, moga bowiem — z uwagi na ich barwe i wyglad
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zewnetrzny — przy wykorzystaniu istniejacych obecnie na rynku technik imitowania
drewna tekowego sprawia¢ wrazenie, Ze sa one z tego drewna wykonane lub przynaj-
mniej posiadaja pewne wlasciwosci drewna tekowego.

A zatem zwiazek istniejacy miedzy znaczeniem slowa ,tek” a etazerkami i cze$ciami
etazerek oraz dajacymi sie zawiesi¢ koszykami — wszystkimi wymienionymi wyzej
wyrobami wykonanymi z metalu i z materialu niebedacego drewnem, jest dosta-
tecznie $cisly, aby obejmowat go zakaz wyrazony w art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
nr 40/94 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie ELLOS, pkt 37).

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢, ze nie ma znaczenia fakt, iz skarzaca nie oferuje
towaréw objetych zgloszeniem w celu imitacji drzewa tekowego. Jak wskazano
bowiem powyzej, ocena opisowego charakteru oznaczenia powinna by¢ dokonana
w odniesieniu do kazdej kategorii towaréw lub ustug objetych zgloszeniem (zob.
pkt 81 powyzej). Okolicznos¢, ze dane oznaczenie stowne ma walor opisowy tylko
w stosunku do czesci towaréw lub ustug nalezacych do danej kategorii wymienionej
jako taka w zgloszeniu, nie stoi na przeszkodzie odmowie rejestracji tego oznaczenia
stownego [wyrok Sadu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-355/00 DaimlerChrysler
przeciwko OHIM (TELE AID), Rec. str. II-1939, pkt 40].

Dlatego tez majac na wzgledzie konkretny i bezposredni zwigzek miedzy oznacze-
niem stownym TEK a etazerkami i cze$ciami etazerek oraz dajacymi sie zawiesic¢
koszykami wykonanymi z metalu i z materiatu niebedacego drewnem, nalezy stwier-
dzi¢, iz Izba Odwotawcza slusznie uznata, ze w $wietle art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporza-
dzenia nr 40/94 oznaczenie stowne TEK nie moze stanowi¢ wspdlnotowego znaku
towarowego.
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Skoro w $wietle art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nalezy odmdwic reje-
stracji oznaczenia sfownego, jesli przynajmniej jedno z jego potencjalnych znaczen
opisuje wlasciwos¢ danych towaréw lub ustug (ww. wyrok w sprawie OHIM prze-
ciwko Wrigley, pkt 32), stwierdzi¢ trzeba, ze Izba Odwotawcza nie dopuscita sie
btedu w ocenie, nie badajac, czy znak towarowy TEK jest takze postrzegany jako
wskazéwka opisujaca pewne aspekty techniczne lub technologiczne towaréw na
angielskojezycznym i niemieckojezycznym obszarze jezykowym.

W zwiazku z tym zarzut pierwszy, dotyczacy naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporza-
dzenia nr 40/94, nalezy oddalic.

Jesli chodzi o zarzuty drugi i trzeci, dotyczace — odpowiednio — naruszenia art. 7
ust. 1 lit. b) i g) rozporzadzenia nr 40/94, nalezy przypomnie¢, jak to réwniez wynika
z brzmienia art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94, ze dla odmowy rejestracji ozna-
czenia w charakterze wspdlnotowego znaku towarowego wystarczy, aby znalazta
zastosowanie jedna z bezwzglednych podstaw odmowy rejestracji (wyrok Trybu-
naltu z dnia 19 wrze$nia 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec.
str. I-7561, pkt 29).

Dlatego tez nie ma potrzeby analizowania argumentéw skarzacej dotyczacych naru-
szenia art. 7 ust. 1 lit. b) i g) rozporzadzenia nr 40/94.

W $wietle calo$ci powyzszych rozwazan nalezy oddali¢ skarge w calosci.
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W przedmiocie kosztow

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 poniesionymi
przezen kosztami postepowania.

Jako Ze interwenient nie wnidst o obciazenie skarzacej kosztami, ponosi on koszty
wlasne.

Z powyzszych wzgledow

SAD (piata izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarzaca zostaje obciazona kosztami, z wyjatkiem kosztéw poniesionych
przez interwenienta.
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3) Interwenient ponosi koszty wlasne.

Vilaras Dehousse Svéby

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 listopada
2007 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Vilaras
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