WYROK Z DNIA 16.12.2010 r. — SPRAWA T-286/08

WYROK SADU (trzecia izba)
z dnia 16 grudnia 2010 r. *

W sprawie T-286/08

Fidelio KG, z siedziba w Linz (Austria), reprezentowana przez adwokata M. Gailego,

strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzo-
ry) (OHIM), reprezentowanemu przez S. Schiffnera, dzialajacego w charakterze
pelnomocnika,

strona pozwana,

majacej za przedmiot skarge na decyzje Czwartej Izby Odwolawczej OHIM z dnia
21 maja 2008 r. (sprawa R 632/2007-4),

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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SAD (trzecia izba),

w skladzie: ]. Azizi, prezes, E. Cremona i S. Frimodt Nielsen (sprawozdawca), sedziowie,

sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu sie ze skarga zfozona w sekretariacie Sagdu w dniu 21 lipca 2008 r.,

po zapoznaniu sie z odpowiedzia na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
16 pazdziernika 2008 r.,

po zapoznaniu sie z replika zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 7 stycznia 2009 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 wrzesnia 2010 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

1 Skarzaca, Fidelio KG, jest przedsiebiorstwem prawa austriackiego, ktérego przed-
miotem dziatalnosci jest zgodnie ze statutem hurtowa sprzedaz obuwia. Specjalizuje
sie w sektorze obuwia oferujacego komfort jego noszenia.
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W dniu 19 lipca 2006 r. skarzaca, ktdra przyjeta w miedzyczasie nazwe Kasperek KG,
zlozyta w Urzedzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) (OHIM) zgloszenie wspdlnotowego znaku towarowego na podstawie rozpo-
rzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspdlnotowego
znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadze-
niem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspolnotowego zna-
ku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

Znak towarowy, ktéry byl przedmiotem zgloszenia, to oznaczenie stowne Hallux.

Towary, dla ktérych wniesiono o rejestracje znaku towarowego, naleza do klas 10, 18
i 25 Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw
i ustug dla celéw rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpo-
wiadaja, dla kazdej z tych klas, nastepujacemu opisowi:

— Kklasa 10: ,Artykuly ortopedyczne”;

— klasa 18: ,skéra i imitacje skory, wyroby z tych materiatéw (nalezace do klasy 18);
kufry i walizki; parasole zwykle, parasole przeciwstoneczne i laski”;

— klasa 25: ,0dziez, obuwie, nakrycia glowy”.

Decyzja z dnia 28 lutego 2007 r. (zwana dalej ,decyzja eksperta”) ekspert odrzucit
zgloszenie znaku towarowego na podstawie art. 38 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie
art. 37 rozporzadzenia nr 207/2009) w odniesieniu do nastepujacych towaréw:

— klasa 10: ,Artykuly ortopedyczne”;
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»”,
’

— klasa 18: ,Skora i imitacje skdry, wyroby z tych materialéw (nalezace do klasy18)

— klasa 25: ,,0dziez, obuwie”,

W dniu 24 kwietnia 2007 r. skarzaca odwolala sie od decyzji eksperta na podstawie
art. 57—62 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 58—64 rozporzadzenia nr 207/2009).

Decyzja z dnia 21 maja 2008 r. (sprawa R 632/2007-4) (zwana dalej ,,zaskarzong decy-
zj3”) Czwarta Izba Odwolawcza uwzglednita to odwolanie w odniesieniu, po pierw-
sze, do wszystkich spornych produktéw nalezacych do klasy 18 i po drugie do odziezy
nalezacej do klasy 25. Izba oddalita zas odwolanie w pozostalym zakresie w odniesie-
niu do nastepujacych towaréw:

— klasa 10: ,Artykuly ortopedyczne”;

— klasa 25: ,,Obuwie”.

W zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza stwierdzila, ze termin ,hallux” to tacinskie
stowo oznaczajace ,duzy palec”. Stowo to jest uzywane w ramach terminologii me-
dycznej dla okreslenia réznych znieksztalcen stopy, wrodzonych lub nabytych. Jedna
z nich, paluch ko$lawy, charakteryzuje znieksztalcenie stawu znajdujacego sie u pod-
stawy duzego palca, powodujace wykrzywienie tego ostatniego w strone wewnetrznej
krawedzi stopy. Termin ,hallux” jest uzywany przez osoby niemieckojezyczne, niebe-
dace specjalistami dla okreslenia tej zdecydowanie najczestszej patologii (pkt 10-12
zaskarzonej decyzji).
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Izba stwierdzita, ze termin ,hallux” jest przez przecigetnego niemieckojezycznego
konsumenta kojarzony bezposrednio z artykulami ortopedycznymi oraz obuwiem,
poniewaz odwoluje sie¢ do przeznaczenia tych towardw, ktére sa postrzegane jako
mogace odpowiadac potrzebom pacjentéw cierpiacych z powodu palucha koslawego.

Jezeli chodzi dokladniej o artykuly ortopedyczne, to sa one w wolnej sprzedazy, lecz
zazwyczaj sa nabywane w oparciu o porade lekarska. Podczas konsultacji lekarz, kté-
ry zna terminy laciniskie, ma okazje wyjasni¢ znaczenie terminu ,hallux” pacjentom,
ktoérym zaleca noszenie butéw przystosowanych dla palucha koslawego. Ponadto Izba
Odwotawcza wzieta pod uwage, nie wyciagajac z tego jednak konsekwencji, ze w nie-
niemieckojezycznej czesci Unii Europejskiej termin ten moze mie¢ réwniez charakter
opisowy (pkt 13 zaskarzonej decyzji).

Jezeli chodzi o obuwie w ogélnosci, Izba Odwotawcza uznala, ze wlasciwy krag od-
biorcéw rozumie termin ,hallux” jako okre$lajacy obuwie mogace odpowiadaé po-
trzebom 0sdb cierpiacych z powodu lekkiego palucha koslawego, dla ktérych nosze-
nie obuwia ortopedycznego nie stanowi koniecznosci, lecz ktérym obuwie to moze
przynies$¢ korzy$¢, poniewaz jest ono szczegdlnie wygodne, nie $ciska stopy, tatwo
dostosowuje sie do znieksztalcenia lub moze zatrzymac rozwdj zwyrodnienia w jego
poczatkowym stadium (pkt 14 zaskarzonej decyzji).

Jako termin o charakterze opisowym w stosunku do tych dwéch kategorii towaréw
termin ,hallux” jest réwniez pozbawiony charakteru odrézniajacego, poniewaz wta-
$ciwy krag odbiorcéw rozumie go jedynie jako okreslajacy wlasciwosci towardw,
o ktérych mowa, a nie jako znak towarowy wskazujacy na ich pochodzenie handlowe
(pkt 17 zaskarzonej decyzji).
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Zadania stron

Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewazno$ci zaskarzonej decyzji;

— obcigzenie OHIM kosztami postepowania.

OHIM wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obcigzenie skarzacej kosztami postepowania.

Na rozprawie skarzaca o$wiadczyla, ze pierwszy z podnoszonych przez nig zarzutéw
zmierza do stwierdzenia niewazno$ci zaskarzonej decyzji tylko w zakresie, w jakim
oddala ona wniesione przez skarzaca odwotanie w odniesieniu do artykutéw ortope-
dycznych, nalezacych do klasy 10 i obuwia, nalezacego do klasy 25, co zostato odno-
towane w protokole z rozprawy.
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Co do prawa

W uzasadnieniu niniejszej skargi skarzaca podnosi dwa zarzuty dotyczace odpowied-
nio naruszenia art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 207/2009] i naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
[obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009].

Argumenty stron

W ramach pierwszego podnoszonego przez skarzaca zarzutu twierdzi ona, ze wlasci-
wy krag odbiorcéw nie jest w stanie, natychmiast i bez dodatkowego zastanowienia,
ustali¢ konkretnego zwigzku miedzy terminem ,hallux” i wlasciwosciami spornych
towaréw.

Po pierwsze, czego zaswiadcza ekstrakt ze stownika tacirisko-niemieckiego zalaczony
do repliki, termin ,hallux” to tacinskie stowo oznaczajace ,duzy palec” Nie okresla on
wiec zdaniem skarzacej wlasciwosci spornych towaréw.

Skarzaca podnosi, ze obuwie, lecz réwniez artykuly ortopedyczne, sa w wolnej sprze-
dazy i moga zosta¢ nabyte bez recepty, tak ze dla ogétu tych towaréw wlasciwy krag
odbiorcéw stanowia przecietni konsumenci, wlasciwie poinformowani, dostatecznie
uwazni i rozsadni.

Skarzaca odwotuje sie do orzecznictwa Bundespatentgericht (federalnego sadu paten-
towego, Niemcy), zgodnie z ktérym terminy pochodzace z jezykéw martwych moga
zasadniczo zostaé zarejestrowane, poniewaz w oczach wlasciwego kregu odbiorcow
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charakteryzuje je co do zasady pewien stopien oryginalnosci pozwalajacy odgrywac
im role elementu wskazujacego na pochodzenie handlowe, co stanowi ceche wlasci-
wa znaku towarowego, chyba Ze opisuja one bezposrednio towary, ktérych dotyczy
zgloszenie i sa powszechnie uzywane dla sformulowania specyficznych wyrazen
w okre$lonej dziedzinie.

Otéz zdaniem skarzacej termin ,hallux” nie nalezy do zasobu slownictwa jezyka
niemieckiego, nie opisuje bezposrednio towardw, ktérych dotyczy dokonane przez
nig zgloszenie znaku towarowego i nie jest uzywany jako specyficzna wskazdwka
techniczna. Sens tego terminu jest jej zdaniem nieznany réwniez niemieckojezycz-
nej populacji Unii Europejskiej, wlacznie z konsumentami znajacymi jezyk tacinski,
poniewaz termin ten nie nalezy w jej opinii do stownictwa powszechnie uzywanego.
Termin ,hallux” nie ma zatem zadnego szczegélnego znaczenia dla wtasciwego kre-
gu odbiorcdéw, ktdrzy, wrecz przeciwnie, postrzegaja go jako nazwe fantazyjna, ktéra
moze wskazywac na pochodzenie handlowe spornych towaréw i spelnia¢ w pewnym
stopniu funkcje identyfikacyjna, ktéra przypada znakom towarowym.

Skarzaca uwaza, ze nawet przy zalozeniu, iz sens terminu lacinskiego ,hallux” byl-
by znany, nalezaloby stwierdzi¢, ze termin ten nie opisuje bezposrednio spornych
towaréw.

Ponadto skarzaca twierdzi, ze wigkszo$¢ wlasciwego kregu odbiorcéw nie jest dotknie-
ta przez patologie noszaca nazwe ,hallux valgus” (wykrzywienie stawu znajdujacego
sie u podstawy duzego palca w strone wewnetrznej krawedzi stopy), a obuwie sprze-
dawane normalnie w sklepach nie jest przeznaczone szczegdlnie dla oséb cierpiacych
z powodu tej patologii. Nawet czes¢ wilasciwego kregu odbiorcédw, ktéra zna termin
yhallux’, nie postrzega w opinii skarzacej zgloszonego oznaczenia jako opisu spor-
nych towaréw, poniewaz duzy palec nie ma bezposredniego zwiazku z przeznacze-
niem lub jakimikolwiek innymi wlasciwo$ciami obuwia i artykutéw ortopedycznych.
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Po drugie, skarzaca jest zdania, ze Izba blednie uznata, iz termin ,hallux” stanowi
jakoby znany skrét terminu ,hallux valgus” Istnieja bowiem réwniez inne patologie
duzego palca, ktérych tacinska nazwa zawiera w sobie termin ,hallux” (na przyktad
hallux rigidus lub hallux malleus) i nie ma zadnego powodu, by uwazaé, ze termin
yhallux” uzyty samodzielnie stanowi skrét jednego z tych terminéw w szczegdlnosci.
Ekstrakty ze stron internetowych, do ktdérych Izba sie odwolala, nie moga w opinii
skarzacej stanowi¢ dowodu, ze termin ,hallux” jest powszechnie uzywany. Nie wy-
kazuja one, ze termin ,hallux” stanowi powszechnie uzywany skrét terminu ,hallux
valgus” Ponadto wystepowanie na jednej ze stron wymienionych w zaskarzonej de-
cyzji wyrazenia ,Hallux Schuhe” (obuwie Hallux) jest rezultatem strategii handlowej
przedsiebiorstwa i nie stanowi wystarczajacego dowodu co do tego, iz wyrazenie to
zawiera powszechnie uzywany skrot.

Ponadto skarzaca podnosi, iz nie istnieje specyficzne obuwie, ktérego przeznacze-
niem jest wyleczenie hallux valgus. Niemniej noszenie wygodnego obuwia, pozba-
wionego wskazanych wlasciwosci, stanowi czynnik zapobiegajacy powstaniu, badz
uniemozliwiajacy dalsze postepowanie tej patologii. Nie istnieje zatem obuwie, ktd-
rego wlasciwoséci pozwalatyby na przyniesienie ulgi osobie cierpiacej na zespét hal-
lux valgus. W tej sytuacji ewentualny zwiazek, ktéry wlasciwy krag odbiorcéw moze
ustali¢ miedzy terminem ,hallux” i obuwiem jest zdaniem skarzacej zbyt mglisty
i niedostatecznie okreslony, aby nada¢ temu terminowi charakter opisowy.

Po trzecie, skarzaca twierdzi, ze skojarzenie terminu ,hallux” z obuwiem przeznaczo-
nym dla ogétu odbiorcéw jest oparte na strategii handlowej i ma na celu stworzenie
tym silniejszego efektu sugestii. Zgodnie z orzecznictwem slowny znak towarowy,
ktéry ogranicza si¢ do sugerowania przeznaczenia towaréw nie ma koniecznie cha-
rakteru opisowego i nie jest koniecznie pozbawiony charakteru odrdzniajacego.

Aby dojs¢ do wniosku, ze pomiedzy zgloszonym znakiem towarowym i patologia
okreslana jako ,hallux valgus” istnieje zwiazek, przecietny konsument, w tym takze
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osoby majace hallux valgus, powinien wlozy¢ w dokonanie refleksji znaczny wysi-
tek, ktérego nie magt sie spodziewac. Jako ze istniejg liczne patologie duzego palca,
z ktorych kazda jest okreslana terminem ,hallux’, wobec braku specyficznej infor-
macji, bezpo$redniej i natychmiastowej, dotyczacej okreslonej cechy lub wtasciwosci
spornych towaréw, wlasciwy krag odbiorcéw, w tym jego cze$¢ cierpigca na hallux
valgus i znajaca nazwe tej patologii, jest w stanie postrzega¢ oznaczenie, o ktérego re-
jestracje wystapiono, jako opisowe jedynie po przeprowadzeniu analizy, ktérej doko-
nanie wymaga wysitku w zakresie interpretacji. Ustalenie zwigzku, jaki by on nie by},
pomiedzy duzym palcem, z jednej strony, a obuwiem i artykutami ortopedycznymi,
z drugiej strony, odbywa sie w oparciu o znaczny margines interpretacyjny.

Po czwarte, nie istnieje stownictwo techniczne, w ramach ktérego termin ,hallux”
jest uzywany dla okreslenia obuwia lub artykutéw ortopedycznych.

Po piate, skarzaca podnosi, ze OHIM nie wykazal, iz przewidywalna ewolucja demo-
graficzna prowadzi do rozpowszechnienia znajomosci terminéw ,,hallux” lub ,hallux
valgus” wéréd ogétu odbiorcéw. Skarzaca jest zdania, ze liczba konsumentéw pra-
gnacych nosi¢ wygodne obuwie, cho¢ nie cierpia oni z powodu hallux valgus, moze
wzrosnac ze wzgledu na starzenie sie populacji. Brak jest podstaw, by oczekiwad, ze
kregowi odbiorcéw zainteresowanych przez towary skarzacej znane jest istnienie hal-
lux valgus lub ze odbiorcy ci sg, w ten czy inny sposéb, skonfrontowani z terminem
yhallux”

OHIM kwestionuje argumenty powolane przez skarzaca.

II - 6251



31

32

33

34

WYROK Z DNIA 16.12.2010 r. — SPRAWA T-286/08

Ocena Sqdu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 nie sa rejestrowane znaki towa-
rowe, ktore skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢ w ob-
rocie do oznaczania rodzaju, jakosci, ilo$ci, przeznaczenia, warto$ci, pochodzenia
geograficznego lub czasu produkcji towaru lub $wiadczenia ustugi, lub innych wta-
$ciwosci towardw lub uslug. Ponadto art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie
art. 7 ust. 2 rozporzadzenia nr 207/2009) przewiduje, Ze ust. 1 stosuje sie bez wzgledu
na fakt, ze podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko w czesci Wspdlnoty.

Oznaczenia lub wskazéwki mogace stuzy¢ w obrocie do oznaczania wlasciwosci
towaru lub ustugi, dla ktérych zglasza sie wspélnotowy znak towarowy, sa bowiem
zgodnie z rozporzadzeniem nr 40/94 niezdolne z samej swej natury do spelniania
funkcji znaku towarowego polegajacej na wskazywaniu pochodzenia, z zastrzeze-
niem mozliwosci uzyskania charakteru odrdzniajacego w nastepstwie uzywania,
przewidzianej w tresci art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 (obecnie art. 7 ust. 3 roz-
porzadzenia nr 207/2009) (wyrok Trybunatu z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie
C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. s. [-12447, pkt 30).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94
chroni ogélny interes, ktéry wymaga, by oznaczeniami lub wskazéwkami oznacza-
jacymi wlasciwosci towaru lub ustugi, dla ktérych zgtasza sie wspélnotowy znak to-
warowy, wszyscy mogli si¢ swobodnie postugiwaé [ww. w pkt 32 wyrok w sprawie
OHIM przeciwko Wrigley, pkt 31; wyrok Sadu z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie
T-316/03  Miinchener  Riickversicherungs-Gesellschaft  przeciwko = OHIM
(MunichFinancialServices), Zb.Orz. s. [I-1951, pkt 25].

Aby odmowa rejestracji w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 byta
zasadna, nie jest konieczne, by oznaczenia i wskazéwki sktadajace sie na rozpatrywany
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znak towarowy byly faktycznie uzywane w momencie dokonania zgloszenia do opisu
takich towardéw lub ustug jak te majace zostac objete rejestracja lub wlasciwo$ci takich
towardw lub ustug. Wystarczy, jak wskazuje sama tre$c tego przepisu, aby oznaczenia
i wskazéwki mogly by¢ do takich celéw uzyte. Oznaczenie stowne spotka sie zatem
z odmowa rejestracji, jezeli przynajmniej jedno z jego mozliwych znaczen wskazuje
na wlasciwosci rozpatrywanych towaréw lub ustug (ww. w pkt 32 wyrok w sprawie
OHIM przeciwko Wrigley, pkt 32).

Zatem ocene opisowego charakteru oznaczenia przeprowadzi¢ mozna wyltacznie po-
przez odniesienie, po pierwsze, do sposobu jego odbioru przez dany krag odbiorcéw,
a po drugie, do danych towaréw lub ustug [zob. wyrok Sadu z dnia 9 czerwca 2010 r.
w sprawie T-315/09 Hoelzer przeciwko OHIM (SAFELOAD), dotychczas nieopubli-
kowany w Zbiorze, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo].

W tym wzgledzie OHIM powinien ustali¢ w oparciu o art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporza-
dzenia nr 40/94, czy znak towarowy, o ktdérego rejestracje wniesiono, przedstawia
dla zainteresowanej grupy oséb opis wlasciwosci danych towaréw lub ustug oraz czy
mozna rozsadnie przyjaé, ze bedzie tak w przysztosci. Jezeli w wyniku takiej analizy
Izba Odwolawcza dochodzi do wniosku, ze tak jest, to powinna ona odmdwié re-
jestracji na podstawie wspomnianego przepisu (zob. analogicznie wyrok Trybuna-
tu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec.
s. 1-1619, pkt 56).

Ponadto, gdy zgloszenie oznaczenia jako znaku towarowego zostalo dokonane dla
calej kategorii towaréw bez rozréznienia, o ktéra podkategorie towaréw chodzi, i gdy
oznaczenie to ma walor opisowy tylko w stosunku do cze$ci towaréw nalezacych do
danej kategorii, podstawa odmowy rejestracji przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. ) roz-
porzadzenia nr 40/94 stoi mimo wszystko na przeszkodzie rejestracji tego oznaczenia
dla calej kategorii towardéw, o ktérej mowa [zob. podobnie wyroki Sadu: z dnia 27 lu-
tego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE),
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Rec. s. I1-723, pkt 46; z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie T-458/05 Tegometall Inter-
national przeciwko OHIM - Wuppermann (TEK), Zb.Orz. s. II-4721, pkt 94 i przyto-
czone tam orzecznictwo].

To w $wietle powyzszych rozwazan nalezy dokonac oceny zasadnosci pierwszego za-
rzutu podnoszonego przez skarzacg, tak w odniesieniu do artykuléw ortopedycznych
nalezacych do klasy 10, jak i obuwia nalezacego do klasy 25.

W przedmiocie artykutéw ortopedycznych

Skarzaca kwestionuje ocene dokonang przez Izbe Odwotawcza, zgodnie z ktéra, je-
zeli chodzi o artykuly ortopedyczne, wlasciwy krag odbiorcéw stanowia osoby zo-
rientowane, mianowicie osoby, ktére cierpia na deformacje lub dysfunkcje aparatu
kostnego oraz lekarze i profesjonali$ci wyspecjalizowani w dziedzinie artykutéw or-
topedycznych (pkt 13 zaskarzonej opinii).

Zdaniem skarzacej, jako ze artykuly ortopedyczne sa w wolnej sprzedazy i moga zo-
sta¢ nabyte bez recepty, nalezy uznad, ze wlasciwy krag odbiorcéw dla tych artykutéw
stanowi og6t odbiorcow.

O ile prawda jest, ze warunki komercjalizacji towaru moga mie¢ wplyw na sklad doce-
lowego kregu odbiorcéw, to nie mozna jednak twierdzi¢, ze wszystkie towary komer-
cjalizowane w ramach wolnej sprzedazy i dostepne bez recepty sa skierowane, z tego
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tylko powodu, do ogétu odbiorcéw. Nalezy raczej przywiazac wage przede wszystkim
do natury tych produktéw i kategorii populacji, dla ktérej towary te sa przeznaczone.

W tym kontekscie nalezy zgodzi¢ sie ze stwierdzeniem Izby Odwotawczej, jakoby
wlasciwy krag odbiorcéw dla artykutéw ortopedycznych skladat sie z personelu wy-
specjalizowanego w tej dziedzinie i pacjentéw cierpigcych na deformacje lub dys-
funkcje, ktérzy wymagaja korekty aparatu kostnego z uzyciem tych artykutéw. Z tego
wynika, zZe poziom wiedzy technicznej wlasciwego kregu odbiorcéw nalezy uznac¢ za
wysoki.

Nalezy zatem zbada¢, czy wlasciwy krag odbiorcéw postrzega termin ,hallux” w ten
sposob, ze moze on zostaé zrozumiany jako okreslajacy wlasciwosé artykutéw orto-
pedycznych, taka jak ich przeznaczenie.

Jest bezsporne, ze pewne artykuly ortopedyczne nalezace do kategorii, ktérej dotyczy
zgloszenie znaku towarowego, sa specyficznie przystosowane dla deformacji duzego
palca. Z ww. w pkt 37 powyzej orzecznictwa wynika ponadto, ze dla odmowy reje-
stracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94 wystarczy, aby prze-
widziana w tym przepisie bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji miata zastoso-
wanie do czesci towaréw nalezacych do kategorii, dla ktérej zgltoszono oznaczenie
Hallux.

W zaskarzonej decyzji Izba Odwotawcza dokonata trzech stwierdzen, ktére podparta
odestaniami do strony internetowej. Po pierwsze, termin ,hallux” oznacza duzy palec
w jezyku facinskim. Po drugie, ten sam termin w potaczeniu z innymi stowami tacin-
skimi oznacza znieksztalcenia stopy charakteryzujace rozmaite patologie. Po trzecie,
termin ,hallux” jest uzywany samodzielnie dla okreslenia najczestszego znieksztalce-
nia, mianowicie wykrzywienie w strone wewnetrznej krawedzi stopy stawu znajdujg-
cego sie u podstawy duzego palca, ktdre to znieksztalcenie nosi nazwe ,hallux valgus”
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Skarzaca przyznaje, ze termin ,hallux” oznacza duzy palec w jezyku tacinskim i ze
termin ,hallux” wystepuje w potaczeniu z innymi terminami dla okreslenia réznych
znieksztalcen stopy. Kwestionuje ona jednak twierdzenie, jakoby termin ,hallux” byt
rozumiany jako skrét terminu ,hallux valgus” i jakoby sens terminu ,hallux” byt zna-
ny w niemieckojezycznych obszarach Unii.

Skarzaca twierdzi, ze przedstawienie ekstraktéw ze stron internetowych nie jest wy-
starczajace dla ustalenia, ze wlasciwy krag odbiorcéw moze postrzega¢ termin ,hal-
lux” jako skrét uzywany powszechnie w miejsce wyrazenia ,hallux valgus’, tak ze ten
termin okre$lalby tylko te patologie. Uzycie terminu na stronach Internetu nie moze
bowiem by¢ wystarczajace dla ustalenia czestotliwo$ci jego uzywania, lacznie z jego
uzyciem przez wyspecjalizowany krag odbiorcéw.

Skarzaca przyznaje jednak sama, ze termin ,hallux” oznacza duzy palec w jezyku ta-
cinskim i Ze jest uzywany w ramach stfownictwa naukowego do okres$lania rozlicznych
patologii i deformacji stopy. Skarzaca nie prezentuje zadnego dowodu podajacego
w watpliwo$¢ zasadno$¢ argumentu Izby Odwotawczej, zgodnie z ktérym naukowa
nazwa patologii stopy jest znana wlasciwemu kregowi odbiorcéw, mianowicie nie tyl-
ko profesjonalistom — lekarzom przepisujacym artykuly ortopedyczne i sprzedaw-
com tych artykuléw — lecz réwniez czesci konsumentéw konicowych cierpiacych na
patologie duzego palca i potrzebujacych aparatéw ortopedycznych przystosowanych
na potrzeby tych patologii. Ot6z osoby biorace pod uwage zakup artykuléw ortope-
dycznych przystosowanych na potrzeby posiadanej przez nie patologii moga, co do
zasady, same sie dowiedzie¢ lub zosta¢ poinformowane co do naukowej nazwy pato-
logii, na ktdra cierpig, lub tez zosta¢ poinformowane przy dokonywaniu zakupu arty-
kutéw przystosowanych na potrzeby posiadanej przez nie patologii. Wydaje sie wiec
prawdopodobne, Ze osoby cierpiace na deformacje duzego palca wiedza, iz cierpia na
patologie, ktérej nazwa zawiera w sobie termin ,hallux’, i rozsadnie jest twierdzi¢, ze
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cze$¢ odbiorcéw artykuléw ortopedycznych przystosowanych na potrzeby deforma-
¢ji duzego palca, ktéra nie poznala jeszcze terminu ,hallux’, moze zostaé poinformo-
wana o znaczeniu tego terminu, gdy dokona zakupu tych artykutéw [zob. podobnie
wyrok Sadu z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie T-85/08 Exalation przeciwko OHIM
(Vektor-Lycopin), Zb.Orz. s. 1-3837, pkt 42, 43 i przytoczone tam orzecznictwo].

A zatem z punktu widzenia kregu odbiorcéw artykuléw ortopedycznych, ktérych
przeznaczeniem sa patologie duzego palca termin ,hallux” przywotuje sama patolo-
gie. Tak wiec, wbrew twierdzeniu skarzacej, wlasciwy krag odbiorcéw tych artykutéw
jest zatem w stanie, nie majac potrzeby wkladania w dokonanie refleksji znacznego
wysitku, ustali¢ konkretny zwiazek pomiedzy terminem ,hallux” i przeznaczeniem
tych towaréw.

Whiosku tego nie podwaza ponadto fakt, przywotany przez strony na rozprawie, iz
nie wszystkie artykuly ortopedyczne, ktérych przeznaczeniem sa patologie duzego
palca. Ot6z nawet jesli zgloszenie znaku towarowego obejmuje artykuly ortopedycz-
ne, ktérych przeznaczeniem sa inne patologie i jesli krag odbiorcéw tych artykutéw
moze w konsekwencji nie zna¢ sensu terminu ,hallux’, ktéry okresla patologie, kté-
ra nie s3 oni dotknieci, nalezy zauwazy¢, ze ta cze$¢ odbiorcéw nie stanowi kregu
odbiorcéw artykutéw ortopedycznych, ktérych przeznaczeniem sa patologie duzego
palca. Z powodéw wskazanych w pkt 48 i 49 powyzej Izba Odwotawcza nie popelnita
btedu uznajac, ze termin ,hallux” okresla, z punktu widzenia kregu odbiorcéw tych
artykutéw, jedna z ich wlasciwosci. A zatem, jako ze kategoria towardw, ktérych do-
tyczy zgloszenia znaku towarowego obejmuje towary, wzgledem ktdérych oznaczenie
Hallux ma walor opisowy, powdd ten jest wystarczajacy dla odmowy rejestracji znaku
towarowego w odniesieniu do catej kategorii, do ktérej naleza te towary (zob. podob-
nie ww. w pkt 37 wyroki; w sprawie STREAMSERVE, pkt 46; w sprawie TEK, pkt 94
i przytoczone tam orzecznictwo).
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Ponadto nalezy podnie$¢, ze skarzaca nie moze skutecznie powolywac sie w uzasad-
nieniu zarzutu majacego na celu ustalenie, ze OHIM dokonat btednego zastosowania
art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, na orzecznictwo Bundespatentgericht do-
tyczace rejestracji oznaczen sktadajacych sie ze stowa nalezacego do jezyka martwe-
go. Otdéz w dziedzinie wspodlnotowych znakéw towarowych OHIM wykonuje kom-
petencje zwiazana ze stosowaniem wylacznie relewantnych przepiséw uregulowan
wspoélnotowych podlegajacych interpretacji przez sady wspélnotowe [zob. podobnie
wyrok Sadu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-24/00 Sunrider przeciwko OHIM
(VITALITE), Rec. s. 1I-449, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok z dnia
3 grudnia 2003 r. w sprawie T-16/02 Audi przeciwko OHIM (TDI), Rec. s. [I-5167,
pkt 40 i przytoczone tam orzecznictwo].

Z powyzszych rozwazan wynika, ze uznajac, iz rejestracji oznaczenia Hallux dla ar-
tykuléw ortopedycznych nalezacych do klasy 10 stoi na przeszkodzie bezwzgledna
podstawa odmowy rejestracji przewidziana w tym przepisie, Izba Odwolawcza doko-
nata wlasciwego zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporzadzenia nr 40/94.

W przedmiocie obuwia

Skarzaca i OHIM sa zgodni z Izbg, ktéra wskazala w zaskarzonej decyzji, ze, jako iz
obuwie jest dobrem biezacej konsumpcji, a wlasciwy krag odbiorcéw stanowi ogét
odbiorcéw. Nalezy zgodzi¢ sie z tym stwierdzeniem. Z tego wynika, Ze postrzega-
nie terminu ,hallux” nalezy ocenia¢ w odniesieniu do przecigetnych konsumentéw,
wlasciwie poinformowanych oraz dostatecznie uwaznych i rozsadnych [wyrok Sadu
z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec.
s. II-753, pkt 30; zob. takze analogicznie wyrok Trybunalu z dnia 22 czerwca 1999 r.
w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. s. I-3819, pkt 26].
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W pierwszej kolejnosci nalezy zauwazy¢, ze stowo ,hallux’, jesli wystepuje w stow-
nikach, nalezy do jezyka martwego, ktéry nie jest czestym przedmiotem nauki. Po-
nadto, jak zauwaza skarzaca, termin ten nie nalezy do zakresu stownictwa najczesciej
napotykanego podczas nauki jezyka tacifiskiego. Poza tum nie mozna przypuszczac,
ze naukowa nazwa rozmaitych deformacji duzego palca jest znana ogétowi odbior-
céw. W tym kontekscie Izba Odwotawcza ograniczyla sie do odestania do ekstraktéw
ze stron internetowych. Tego rodzaju srodki dowodowe nie sa wystarczajace dla udo-
wodnienia czestotliwo$ci uzywania terminu technicznego i w konsekwencji znajo-
mosci tego terminu przez ogél odbiorcéw (zob. pkt 47 powyzej). Sad orzekl juz, ze
dla ustalenia, iz termin ten jest znany wlasciwemu kregowi odbiorcéw, jesli tworza go
przecietni konsumenci, nie wystarczy wykaza¢, ze stosowanie terminu techniczne-
go zostato potwierdzone w stownikach specjalistycznych [zob. podobnie wyrok Sadu
z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie T-341/06 Compagnie générale de diététique prze-
ciwko OHIM (GARUM), niepublikowany w Zbiorze, pkt 39].

W drugiej kolejnosci jednak nalezy zauwazy¢, ze w ramach kategorii obuwia pojete-
go ogolnie mozna wyrdzni¢ kategorie obuwia oferujacego komfort noszenia. W tym
kontekscie Sad stwierdza ponadto, ze skarzaca podniosta w swoich pismach proce-
sowych oraz na rozprawie, iz sprzedaje obuwie oferujace komfort noszenia. Ta szcze-
gélna podkategoria obuwia, jak twierdzi skarzaca w swoich pismach procesowych
(zob. pkt 25 powyzej), mimo iz nie jest przeznaczona szczegélnie dla pacjentéw cier-
piacych na hallux valgus, odpowiadataby jednak ich potrzebom i ograniczata poste-
powanie patologii, ktéra sa dotknieci.

Nalezy zauwazy¢, ze krag odbiorcéw tej szczegdlnej podkategorii obuwia pokrywa sie
po czesci z kregiem odbiorcédw artykutéw ortopedycznych dostosowanych dla patolo-
gii duzego palca, dla ktérego zostalo dowiedzione, ze znaczenie terminu ,hallux” jest
mu znane lub ze moze zosta¢ o nim poinformowany (zob. pkt 48 powyzej). Ponadto,
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jak twierdzi OHIM, krag odbiorcéw butéw oferujacych komfort noszenia obejmuje
réwniez osoby, ktére, nie majac potrzeby noszenia artykuléw ortopedycznych, cier-
pia jednak badz sa bezposrednio dotkniete patologiami stopy lub odpowiednio na ten
temat poinformowane, tak ze przywiazuja do tej tematyki szczegélne znaczenie. Cho-
ciaz prawda jest, ze obuwie oferujace komfort noszenia jest kupowane bez recepty, to
sprzedawcy takiego obuwia sg jednak w stanie udzieli¢ wyjasnien i rad osobom cier-
piacym na patologie duzego palca i w szczegélnosci poinformowania ich o nazwach
patologii, dla ktérych obuwie oferujace komfort noszenia jest dostosowane. W tych
okolicznosciach nalezy stwierdzié, ze konsumenci obuwia oferujacego komfort no-
szenia, ktére byloby sprzedawane pod znakiem towarowym Hallux, postrzegaliby
to oznaczenie jako wskazujace, iz dane towary odpowiadaja szczegdlnie potrzebom
0s6b dotknietych patologia duzego palca.

Izba Odwotawcza stusznie uznata wiec, ze przynajmniej w odniesieniu do tej podka-
tegorii obuwia oferujacego komfort noszenia oznaczenie ,hallux” opisuje przezna-
czenie towaru, ktérego dotyczy zgloszenie. Izba Odwotawcza stusznie uznata zatem,
Ze sporne oznaczenie nie moze zostac zarejestrowane jako znak towarowy dla tej catej
kategorii (zob. podobnie ww. w pkt 37 wyrok w sprawie STREAMSERVE, pkt 46 i ww.
w pkt 37 wyrok w sprawie TEK, pkt 94 i przytoczone tam orzecznictwo).

Z powyzszych rozwazan wynika, ze uznajac, iz bezwzgledna podstawa odmowy reje-
stracji przewidziana w tym przepisie stoi na przeszkodzie rejestracji oznaczenia
Hallux dla obuwia nalezacego do klasy 25, Izba Odwotawcza dokonata wiernego za-
stosowania art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94.
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W zwiazku z tym zarzut pierwszy nalezy oddali¢ jako bezzasadny w odniesieniu do
wszystkich spornych towaréw.

Z art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94 wynika, Ze wystarczy, aby zastosowanie miata
jedna z podstaw odmowy rejestracji wymienionych w tym przepisie, aby oznaczenie
nie moglo zostac zarejestrowane jako wspélnotowy znak towarowy [zob. wyrok Sadu
z dnia 26 pazdziernika 2000 r. w sprawie T-360/99 Community Concepts przeciwko
OHIM (Investorworld), Rec. s. I1-3545, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo].

Z tego wynika po pierwsze, ze Izba Odwotawcza stusznie uznala, ze oznaczenie
Hallux nie moze zosta¢ zarejestrowane jako wspdlnotowy znak towarowy w odnie-
sieniu do wszystkich spornych towaréw, i po drugie, Ze zadanie skarzacej dotyczace
stwierdzenia w czesci niewaznosci zaskarzonej decyzji nalezy oddali¢ bez potrzeby
rozstrzygania w przedmiocie drugiego zarzutu skargi.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje ob-
ciazona, na zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz skar-
zgca przegrala sprawe, nalezy — zgodnie z zadaniem OHIM - obciazy¢ ja kosztami
postepowania.
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Z powyzszych wzgledéw

SAD (trzecia izba)

orzeka, co nastepuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Fidelio KG zostaje obciazona kosztami postepowania.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 grudnia 2010 r.

Podpisy
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