g

W Zbiér Orzeczen

WYROK SADU (dziewiata izba)

z dnia 13 maja 2020 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postepowanie w sprawie uniewaznienia prawa do znaku —
Stowny unijny znak towarowy BIO-INSECT Shocker — Bezwzgledna podstawa odmowy rejestracji —
Znak towarowy mogacy zwie$¢ odbiorcéw — Artykut 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-86/19
SolNova AG, z siedziba w Zollikon (Szwajcaria), ktéra reprezentowat adwokat P. Lee,
strona skarzaca,

przeciwko

Urzedowi Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO), ktéry reprezentowala A. Soder,
w charakterze pelnomocnika,

strona pozwana,

w ktérej druga strona w postepowaniu przed Izba Odwotawcza EUIPO, wystepujaca przed Sadem
w charakterze interwenienta, byla

Canina Pharma GmbH, z siedziba w Hamm (Niemcy), ktéra reprezentowal adwokat O. Bischof,
majacej za przedmiot skarge na decyzje Drugiej Izby Odwolawczej EUIPO z dnia 11 grudnia 2018 r.
(sprawa R 276/2018-2) dotyczaca postepowania w sprawie uniewaznienia prawa do znaku miedzy
SolNova a Canina Pharma,

SAD (dziewigta izba),
w sktadzie: M.J. Costeira, prezes, B. Berke (sprawozdawca) i T. Perisin, sedziowie,
sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu si¢ ze skarga zlozona w sekretariacie Sadu w dniu 15 lutego 2019 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia na skarge zlozona przez EUIPO w sekretariacie Sadu w dniu
30 kwietnia 2019 r.,

po zapoznaniu si¢ z odpowiedzia interwenienta na skarge zlozona w sekretariacie Sadu w dniu
24 kwietnia 2019 r.,

* Jezyk postepowania: niemiecki.
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SoLNoVA/EUIPO — CANINA PHARMA (BIO-INSECT SHOCKER)

uwzgledniwszy, ze w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakonczeniu pisemnego
etapu postepowania nie wplynal wniosek stron o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie
art. 106 § 3 regulaminu postgpowania przed Sadem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia
ustnego etapu postepowania,

wydaje nastepujacy
Wyrok

Okolicznosci powstania sporu

W dniu 26 listopada 2015 r. interwenient, Canina Pharma GmbH, dokonal w Urzedzie Unii
Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej (EUIPO) zgloszenia unijnego znaku towarowego na
podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastapionego rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku
towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

Znakiem towarowym, dla ktérego wystapiono o rejestracje, jest oznaczenie stowne BIO-INSECT
Shocker.

Towary i ustugi, dla ktérych wniesiono o rejestracje, naleza do klas 1, 5 i 31 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw
rejestracji znakéw z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i dla kazdej z tych klas odpowiadaja
nastgepujacemu opisowi:

— klasa 1: ,preparaty biocydowe do uzytku w produkcji; preparaty chemiczne stosowane w produkcji
biocydéw; srodki owadobdjcze (dodatki chemiczne do -)”;

— klasa 5: ,$rodki odkazajace; preparaty do niszczenia robactwa; $rodki przeciw pasozytom; preparaty
bakteriologiczne do celéw medycznych i weterynaryjnych; odzywcze suplementy diety; spraye
lecznicze; spraye antybakteryjne; spraye przeciwzapalne; insektycydy; $rodki wabiace owady; spraye
przeciw owadom; S$rodki odstraszajagce owady; preparaty do zwalczania insektéw; regulatory
wzrostu owadéw [IGR]; chusteczki nasaczone srodkiem odstraszajagcym owady; proszki do zabijania
pchel; rozpylacze przeciwpchelne; obroze przeciwpchelne; srodki do tepienia pchel; obroze przeciw
pchtom dla zwierzat; proszki do zwalczania pchel na zwierzetach; biocydy; $rodki odstraszajace
zwierzeta; preparaty weterynaryjne; weterynaryjne odczynniki diagnostyczne; szczepionki
weterynaryjne; suplementy diety do celéw weterynaryjnych; preparaty sanitarne do celéw
weterynaryjnych”;

— klasa 31: ,zwierzeta zywe; §wieze owoce i warzywa; sldd; napoje dla zwierzat domowych; karmy
i pasze dla zwierzat”.

Zgloszenie znaku towarowego zostalo opublikowane w Biuletynie Wspélnotowych Znakoéw Towarowych
2015/229 z dnia 2 grudnia 2015 r., a w dniu 10 marca 2016 r. sporny znak towarowy zostal
zarejestrowany pod numerem 014837553.

W dniu 12 maja 2016 r. skarzaca, SolNova AG, przedstawila jako osoba trzecia uwagi uzasadniajace
odmowe rejestracji spornego znaku, podnoszac, ze rejestracji tego znaku sprzeciwia si¢ art. 7 ust. 1
lit. b), ¢) i f) rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b), ¢) i f) rozporzadzenia
2017/1001]. Poniewaz uwagi te zostaly przedstawione po dokonaniu rejestracji spornego znaku
towarowego, nie zostaly one uwzglednione przez EUIPO.
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W dniu 25 lipca 2016 r. skarzaca zlozyla na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 207/2009
[obecnie art. 59 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia 2017/1001] w zwiazku z art. 7 ust. 1 lit. b), ¢), f) i g)
rozporzadzenia nr 207/2009 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b), ¢), f) i g) rozporzadzenia 2017/1001] wniosek
o uniewaznienie prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towaréw
oznaczanych tym znakiem.

W dniu 20 grudnia 2017 r. Wydzial Uniewaznienn oddalil wniosek o uniewaznienie prawa do znaku,
uznajac przede wszystkim, ze sporny znak towarowy nie ma wzgledem objetych rejestracja towaréw
charakteru opisowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia 2017/1001, a w szczegdlnosci,
ze uzycie wyrazu ,shocker” jest nietypowe w odniesieniu do tych towaréw.

Ponadto Wydzial Uniewaznienn stwierdzil, ze sporny znak towarowy wykazuje wystarczajacy stopien
charakteru odrézniajacego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia 2017/1001.

Wreszcie Wydzial Uniewazniert zdecydowal, ze sporny znak towarowy nie jest sprzeczny z porzadkiem
publicznym w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia 2017/1001, a takze Zze nie jest mylacy
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) tego rozporzadzenia.

W dniu 7 lutego 2018 r. skarzaca, dziatajac na podstawie art. 66—71 rozporzadzenia 2017/1001, wniosta
do EUIPO odwotanie od decyzji Wydzialu Uniewaznien.

Decyzja z dnia 11 grudnia 2018 r. (zwana dalej ,zaskarzona decyzja”) Druga Izba Odwotawcza EUIPO
oddalita to odwolanie.

W pierwszej kolejnosci Izba Odwolawcza oddalita zarzut oparty na art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia
2017/1001, zgodnie z ktérym sporny znak towarowy stanowi opis oznaczanych nim towaréw. Po
pierwsze, stwierdzila ona, ze wlasciwy krag odbiorcow sklada sie po czesci z ogédtu odbiorcow
i specjalistow oraz po czesci wylacznie ze specjalistow. Uznala ona réwniez, ze wykazywany przez
konsumentéw poziom uwagi miesci sie w przedziale od sredniego do wysokiego oraz ze z uwagi na to,
iz sporny znak towarowy sklada sie ze stéw jezyka angielskiego, wlasciwym konsumentem, w stosunku
do ktérego nalezy dokonywac oceny, jest konsument anglojezyczny.

Po drugie, Izba Odwotawcza wskazala, ze niektére z towaréw oznaczanych spornym znakiem
towarowym maja zwiazek z insektycydami lub produktami owadobdjczymi (zwane dalej ,towarami
majacymi zwiazek z insektycydami”), podczas gdy inne nie wykazuja zadnego zwiazku z takimi
preparatami, oraz ze skarzaca nie przedstawila zarzutéw ani argumentéw potwierdzajacych opisowy
charakter spornego znaku towarowego w odniesieniu do tych ostatnich towaréw.

Po trzecie, Izba Odwolawcza stwierdzila, ze angielskie stowa ,bio insect shocker” nie stanowia
bezposredniego opisu wlasciwosci towaréw majacych zwigzek z insektycydami, ze takie okreslenie ma
jedynie charakter aluzyjny lub sugestywny oraz ze aby dopatrzy¢ sie znaczenia spornego znaku
towarowego, jakie przypisuje mu skarzaca, a mianowicie, ze oznacza on ekologiczny produkt do
zwalczania owaddéw, wlasciwi konsumenci musza przeprowadzi¢ kilkuetapowe rozwazania i wykonac
wysilek intelektualny. W tym kontekscie Izba Odwolawcza wskazala, ze angielski wyraz ,shocker”
oznacza ,coS$, co szokuje” i ze rézni si¢ ono od okreslen ,co$, co zabija” i ,co$, co odstrasza”.

Po czwarte, Izba Odwolawcza stwierdzita, ze skarzaca nie dowiodla, by uzywanie stéw ,inseckt shocker”
bylo szeroko rozpowszechnione w obrocie handlowym. W tym wzgledzie Izba Odwotawcza uznata, ze
cze$¢ dowodéw przedstawionych przez skarzaca byla nieistotna, poniewaz dotyczyla albo uzywania,
ktére mialo miejsce po dokonaniu zgloszenia znaku, albo przedsiebiorstw, ktére uzywaly spornego
znaku towarowego za zgoda interwenienta, a pozostale dowody nie byly wystarczajace dla wykazania
powszechnego uzywania.
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W drugiej kolejnosci Izba Odwotawcza oddalita zarzut oparty na art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia
2017/1001, zgodnie z ktérym sporny znak towarowy pozbawiony jest charakteru odrézniajacego,
poniewaz zarzut ten zasadzal sie wylacznie na podnoszonym opisowym charakterze tego znaku.

W trzeciej kolejnosci Izba Odwolawcza oddalita zarzut oparty na art. 7 ust. 1 lit. f) rozporzadzenia
2017/1001, zgodnie z ktérym sporny znak towarowy jest sprzeczny z porzadkiem publicznym,
uzasadniajac swoja decyzje tym, ze skarzaca nie dowiodla, by uzywanie owego znaku stanowilo
bezwzglednie, w momencie dokonania zgloszenia znaku, naruszenie rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostepniania na rynku
i stosowania produktéw biobdjczych (Dz.U. 2012, L 167, s. 1).

W czwartej kolejnosci Izba Odwotawcza oddalita zarzut oparty na art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia
2017/1001, zgodnie z ktérym sporny znak towarowy moze zwie$¢ odbiorcéw, wskazujac, ze skarzaca
nie wykazala, by znak ten moégl zosta¢ uznany za mylacy, ktére to twierdzenie wywodzila
z podnoszonego przez nia naruszenia rozporzadzenia nr 528/2012, oraz ze mozliwe jest uzywanie
spornego znaku towarowego w sposéb, ktdry nie bedzie zwodzit odbiorcéw.

Zadania stron

Skarzaca wniosta niniejsza skarge pismem zlozonym w sekretariacie Sadu w dniu 15 lutego 2019 r.
Skarzaca wnosi do Sadu o:

— stwierdzenie niewaznosci zaskarzonej decyzji;

— obciazenie interwenienta kosztami, w tym kosztami poniesionymi w zwigzku z postepowaniem
przed Izbg Odwolawcza.

EUIPO wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
Interwenient wnosi do Sadu o:

— oddalenie skargi;

— obciazenie skarzacej kosztami postepowania.
Co do prawa

W przedmiocie prawa znajdujgcego zastosowanie

Tytulem wstepu nalezy przypomnie¢, ze z utrwalonego orzecznictwa wynika, iz instancje EUIPO w celu
ustalenia, czy bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji okreslone w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia
nr 207/2009 stoja na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego lub prowadza do uniewaznienia prawa
do znaku, powinny oprze¢ swoje badanie na sytuacji istniejacej w dniu dokonania zgloszenia [zob.
wyroki: z dnia 21 listopada 2013 r., Heede/OHIM (Matrix-Energetics), T-313/11, niepublikowany,
EU:T:2013:603, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 8 maja 2019 r., VL.TO./EUIPO - Bottega
(Ksztalt pozlacanej butelki), T-324/18, niepublikowany, EU:T:2019:297, pkt 17 i przytoczone tam
orzecznictwo].
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Rozporzadzenie 2017/1001, zgodnie ze swym art. 212, stosuje sie od dnia 1 pazdziernika 2017 r.,
a z jego tresci, celu i systematyki nie wynika, by art. 7 tego rozporzadzenia mial by¢ stosowany do
sytuacji zaistnialych przed jego wejsciem w zycie.

W niniejszej sprawie, z uwagi na to, ze sporny znak towarowy zostal zgloszony do rejestracji w dniu
26 listopada 2015 r., zastosowanie znajduje art. 7 rozporzadzenia nr 207/2009.

Tymczasem, jak wynika z pkt 12 zaskarzonej decyzji, [zba Odwolawcza oparla si¢ na przepisach
rozporzadzenia 2017/1001, podobnie jak skarzaca, ktéra powolata sie na to rozporzadzenie w skardze.

Niemniej jednak, poniewaz art. 7 ust. 1 lit. b), ¢), f) i g) rozporzadzenia nr 207/2009 nie zostal
zmieniony rozporzadzeniem 2017/1001, fakt, ze Izba Odwolawcza i skarzaca przywolywaly art. 7
rozporzadzenia 2017/1001, pozostaje bez znaczenia dla niniejszej sprawy. W rezultacie zaskarzona
decyzje i skarge nalezy odczytywac¢ jako odnoszace si¢ do rozporzadzenia nr 207/2009.

Co do istoty

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

Sad uwaza za wlasciwe rozpoznanie najpierw zarzutu pierwszego, a nastepnie zarzutu trzeciego skargi.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczgcego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzadzenia
nr 207/2009

W ramach zarzutu pierwszego skarzaca poddaje krytyce dokonang przez Izbe Odwolawcza ocene
dotyczaca braku charakteru odrdzniajacego oraz opisowego charakteru spornego znaku towarowego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) i c¢) rozporzadzenia nr 207/2009 w odniesieniu do towaréw majacych
zwiazek z insektycydami.

EUIPO i interwenient nie zgadzaja sie z argumentami skarzacej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 nie s rejestrowane znaki towarowe, ktére
skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek mogacych stuzy¢ w obrocie do oznaczania rodzaju,
jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub
$wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug. W mysl art. 7 ust. 2 tego rozporzadzenia
ust. 1 tego artykulu stosuje si¢ bez wzgledu na fakt, ze podstawy odmowy rejestracji istnieja tylko
w cze$ci Unii Europejskiej.

W rezultacie art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009 stoi na przeszkodzie temu, by okreslone
w nim oznaczenia lub wskazéwki byly zastrzezone dla jednego tylko przedsiebiorstwa ze wzgledu na
ich rejestracje w charakterze znaku towarowego. Przepis ten realizuje zatem lezacy w interesie ogdlnym
cel, jakim jest zapewnienie, aby takie oznaczenia lub wskazéwki mogly by¢ swobodnie uzywane przez
wszystkich [wyroki: z dnia 23 pazdziernika 2003 r., OHIM/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579,
pkt 31; z dnia 27 lutego 2015 r., Universal Utility International/ OHIM (Greenworld), T-106/14,
niepublikowany, EU:T:2015:123, pkt 14].
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Ponadto oceny charakteru opisowego oznaczenia mozna dokonywaé jedynie, po pierwsze,
z uwzglednieniem sposobu postrzegania go przez dany krag odbiorcéw, a po drugie, w stosunku do
oznaczanych nim towaréw lub ustug [zob. wyrok z dnia 14 lipca 2017 r., Klassisk investment/EUIPO
(CLASSIC FINE FOODS), T-194/16, niepublikowany, EU:T:2017:498, pkt 22 i przytoczone tam
orzecznictwo].

Wrynika z tego, ze aby oznaczenie zostalo objete zakazem ustanowionym w art. 7 ust. 1 lit. ¢)
rozporzadzenia nr 207/2009, musi ono mie¢ dostatecznie bezposredni i konkretny zwiazek
z okre$lonymi towarami lub uslugami, ktéry jest w stanie pozwoli¢ danemu kregowi odbiorcéw
natychmiast i bez glebszego zastanowienia dostrzec w nim opis tych towaréw i uslug lub jednej z ich
wlasciwosci (zob. wyrok z dnia 14 lipca 2017 r., CLASSIC FINE FOODS, T-194/16, niepublikowany,
EU:T:2017:498, pkt 20 i przytoczone tam orzecznictwo).

W tym wzgledzie Izba Odwotawcza stwierdzita przede wszystkim, ze wlasciwy krag odbiorcéw skiada
sie po czesci z ogélu odbiorcéw i specjalistéw oraz po czesci wylacznie ze specjalistow, ze wykazywany
przez ten krag odbiorcow poziom uwagi miesci sie¢ w przedziale od $redniego do wysokiego,
w zalezno$ci od danego towaru, oraz ze nalezy bazowac si¢ na odbiorcach anglojezycznych, poniewaz
omawiany znak skfada si¢ ze stéw jezyka angielskiego.

Skarzaca nie podwazyla tych ustalenn Izby Odwotawcze;j.

Nastepnie Izba Odwotlawcza zauwazyla, ze zgodnie z Oxford English Dictionary angielskie stowo
»shocker” oznacza co$, co szokuje, zwlaszcza dlatego, ze jest niedopuszczalne lub sensacyjne, oraz ze
angielski czasownik pokrewny ,to shock” oznacza ,sprawi¢, by kto§ poczul sie zaskoczony
i wzburzony”, lub ,sprawi¢, by kto§ doznal szoku fizjologicznego lub elektrycznego”.

Uznawszy zasadniczo, ze funkcja towaréw, dla ktérych zostal zarejestrowany sporny znak towarowy
i ktore maja zwigzek z insektycydami, polega na zabijaniu owadéw lub na ich odstraszaniu, a nie na
poddaniu ich szokowi elektrycznemu lub wywolaniu u nich szoku, Izba Odwolawcza stwierdzita, ze
ustalenie zwigzku miedzy okresleniem ,bio insect shocker” a znaczeniem przyjetym przez skarzaca
wymagalo kilku etapéw rozwazan intelektualnych oraz ze w rezultacie ten znak towarowy nie ma
charakteru opisowego, lecz stanowi oznaczenie sugestywne lub aluzyjne.

Ponadto Izba Odwotawcza stwierdzilta, Ze skarzaca nie dowiodla, Ze uzywanie stéw ,inseckt shocker”
jest szeroko rozpowszechnione w obrocie handlowym. W tym wzgledzie Izba Odwotawcza uznala, ze
cze$¢ dowodow przedstawionych przez skarzaca byla nieistotna, poniewaz dotyczyla albo uzywania,
ktére mialo miejsce po dokonaniu zgloszenia znaku, albo przedsiebiorstw, ktére uzywaly spornego
znaku towarowego za zgoda interwenienta, natomiast dwa pozostale dowody nie byly wystarczajace
dla udowodnienia powszechnego uzywania.

W pierwszej kolejnosci skarzaca podnosi, ze wyraz ,shocker” opisuje oczywisty, mozliwy lub
zamierzony sposob dzialania polegajacego na odstraszaniu owadéw i fatwo mozna sobie wyobrazié, ze
produkty chemiczne do odstraszania insektéw powoduja u nich stan szoku lub je odstraszaja, wobec
czego konsument bez glebszego zastanowienia dostrzeze bezposredni i konkretny zwiazek miedzy
spornym znakiem towarowym a towarami objetymi zgloszeniem.

Skarzaca nie kwestionuje ustalonego przez Izbe Odwolawcza znaczenia wyrazu ,shocker”, zgodnie
z ktérym slowo to odsyla do idei czego$, co szokuje, ale dodaje, ze wyraz ten bedzie takze z tatwoscia
rozumiany jako odniesienie do idei produktu odstraszajacego owady.

W tym wzgledzie nalezy stwierdzi¢ jednak, ze w $wietle definicji zawartej w Oxford English Dictionary

brakuje podstaw dla ustalenia, ze wlasciwy krag odbiorcéw dostrzeze zwiazek miedzy wyrazem
»shocker” a produktami odstraszajacymi owady.
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W istocie, poniewaz znaczenie tego stowa odsyla do idei czegos, co szokuje, a nie czego$, co zabija lub
odstrasza, uznanie przez wlasciwy krag odbiorcéw spornego znaku towarowego za opis rozpatrywanych
towaréw lub jednej z ich wlasciwosci wymaga przeprowadzenia przez nich kilkuetapowych rozwazan
intelektualnych.

Miedzy spornym znakiem towarowym a rozpatrywanymi towarami nie istnieje zatem dostatecznie
bezposredni i konkretny zwiazek w rozumieniu orzecznictwa przywolanego w pkt 35 powyzej, ktéry
pozwolilby dostrzec w tym znaku natychmiast i bez glebszego zastanowienia opis omawianych
towaréw lub jednej z ich wlasciwosci.

W drugiej kolejnosci skarzaca podnosi, ze okreslenia ,shocker” i ,insect shocker” byly uzywane przed
data dokonania zgloszenia spornego znaku towarowego do opisywania réznych towaréw z generycznej
kategorii produktéw odstraszajacych owady. W konsekwencji wlasciwy konsument nie kojarzy tego
wyrazu z konkretnym pochodzeniem poszczegélnych towardw, a jedynie z rodzajowym okresleniem
odnoszacym sie do produktéw odstraszajacych owady.

Ponadto zdaniem skarzacej produkty odstraszajace owady pochodzace od réznych producentéw sa
sprzedawane pod nazwa Bio Insect Shocker, a Izba Odwolawcza blednie stwierdzila, ze dwa
z przedstawionych dowodéw dotyczyly spétek, ktére uzywaly spornego znaku towarowego za zgoda
interwenienta.

W celu wykazania zwyczajowego charakteru wyrazu ,shocker” w odniesieniu do produktéw
odstraszajacych owady, po pierwsze, w zalacznikach L 5, L 6 i L 7 do skargi skarzaca przedstawia trzy
dowody.

Jak zauwazylo EUIPO, dokumenty te zostaly przedstawione po raz pierwszy przed Sadem.

Tymczasem skarga do Sadu ma na celu dokonanie kontroli zgodnosci z prawem decyzji izby
odwotawczej EUIPO w rozumieniu art. 72 rozporzadzenia 2017/1001, a zatem zadaniem Sadu nie jest
ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w $wietle dokumentéw przedstawionych przed nim po raz
pierwszy. Wspomniane dokumenty nalezy zatem odrzuci¢ bez koniecznosci badania ich mocy
dowodowej [zob. podobnie wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM - LTJ Diffusion
(ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo].

Po drugie, skarzaca przedstawita przed Wydzialem Uniewaznien kopi¢ strony internetowej
»amazon.co.uk” z dnia 11 marca 2017 r., ukazujacej pelargonie majaca wlasciwo$ci odstraszajace owady
o nazwie ,Mosquito-Shocker”. Z dokumentu tego wynika, ze produkt byt dostepny na tej stronie od
dnia 31 marca 2014 r.

Ponadto skarzaca przedstawila przed Wydzialem Uniewaznienn kopie ogloszenia reklamowego z dnia
11 marca 2017 r. dotyczacego produktu o nazwie ,Dr. Obermann’s Insect shocker spray for dogs and
cats”.

Skarzaca przedstawila przed Wydzialem Uniewaznien takze kopie strony internetowej ,sk-snakes.de”
z dnia 11 marca 2017 r.,, na ktérej widoczny jest ,Bio Insect Shocker 150 ml — Milbenspray”
producenta Dragon.

Dodatkowo skarzaca przedstawila przed Wydzialem Uniewaznien kopie strony internetowej
>www.aponeo.de” z dnia 11 marca 2017 r., ukazujacej ,Bio Insect Shocker fliissig” producenta
organicVet GmbH z siedziba przy Gutenbergstr. 11, 26632 Ihlow.

Wreszcie skarzaca przedstawita przed Wydzialem Uniewaznien kopie strony internetowej

»~www.canina.de” z dnia 14 marca 2017 r., na ktdrej widnieje ,Petvital Bio-Insect-Shocker” — naturalny
aerozol do zwalczania szkodnikéw przeciwko pchtom, wszom, wszolom, roztoczom i kleszczom.
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Po trzecie, w postepowaniu przed Izba Odwotawcza skarzaca przedstawila nieopatrzony data zrzut
ekranu strony internetowej ,Dr. Obermann’s” ukazujacy ,Dr. Obermann’s Insect shocker spray for
dogs and cats”, nieopatrzony data zrzut ekranu strony internetowej ,Amazon”, na ktdrej oferowane sa
produkty marki Dr. Obermann’s, oraz nieopatrzony data zrzut ekranu rezultatéw wyszukiwania
przeprowadzonego na Google przy uzyciu hasta ,Fahrrad [rower]”.

Izba Odwotawcza uznala, ze przedstawione dowody nie byly wystarczajace, poniewaz z wyjatkiem kopii
strony internetowej ,amazon.co.uk”, zawartej w zalaczniku L 2 do akt EUIPO, pozostale dowody byly
opatrzone data pézniejsza niz data dokonania zgloszenia lub w ogdle nie byly opatrzone data, ze dwa
z czterech przykladéw pochodza od przedsiebiorstw uzywajacych oznaczenia Bio Insect Shocker za
zgoda interwenienta oraz ze trzeci przyklad dotyczy przedsigbiorstwa, przeciwko ktéremu interwenient
wytoczyl powddztwo w sprawie naruszenia praw do spornego znaku towarowego.

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z orzecznictwem instancje EUIPO w celu ustalenia,
czy bezwzgledne podstawy odmowy rejestracji okreslone w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 207/2009
stoja na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego lub prowadza do uniewaznienia prawa do znaku,
powinny oprze¢ swoje badanie na sytuacji istniejacej w dniu dokonania zgloszenia (zob. wyroki: z dnia
21 listopada 2013 r., Matrix-Energetics, T-313/11, niepublikowany, EU:T:2013:603, pkt 47
i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 8 maja 2019 r., VLTO./EUIPO - Bottega (Ksztalt zlotej
butelki), T-324/18, niepublikowany, EU:T:2019:297, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo).

Taki obowigzek nie wyklucza jednak, by instancje EUIPO mogly uwzgledni¢ w stosownym wypadku
dowody pochodzace z okresu po dokonaniu zgloszenia do rejestracji, pod warunkiem ze pozwalaja
one na wyciagniecie wnioskéw co do sytuacji istniejacej w dniu dokonania zgloszenia (zob. wyrok
z dnia 6 marca 2014 r., Pi-Design i in./Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P,
niepublikowany, EU:C:2014:129, pkt 60 i przytoczone tam orzecznictwo).

Dowody na okolicznos$¢ opisowego charakteru spornego znaku towarowego powinny zatem odnosi¢ sie
do momentu dokonania zgloszenia do rejestracji, czyli do dnia 26 listopada 2015 r., lub pozwala¢ na
wyciagniecie wnioskéw co do sytuacji istniejacej w tym dniu.

Jedynie przedstawiony przed Wydzialem Uniewaznien zalacznik L 2, ktéry wskazuje na uzywanie
elementu ,shocker” w odniesieniu do produktéw odstraszajacych owady od 2014 r., pozwala na
wyciagniecie wnioskéw co do sytuacji istniejacej w dniu dokonania zgloszenia do rejestracji.

Nalezy zatem stwierdzi¢, ze Izba Odwolawcza mogtla, nie popelniajac bledu w ocenie, stwierdzi¢, ze
dostarczone dowody nie byly wystarczajace, aby wykaza¢ rozpowszechnione uzywanie wyrazu
»shocker” do okreslania produktéw odstraszajacych owady.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwotawcza nie popelnila bledu w ocenie, kiedy stwierdzita, ze sporny
znak towarowy zostal zarejestrowany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 207/2009.

W trzeciej kolejno$ci w ramach pierwszego ze swoich zarzutéw skarzaca twierdzi, ze sporny znak
towarowy jest pozbawiony charakteru odrézniajacego, poniewaz wyobrazenie sobie zamierzonego
sposobu dzialania rozpatrywanych towaréw nie bedzie wymagalo od wlasciwego kregu odbiorcéw
przeprowadzenia kilkuetapowych rozwazan intelektualnych.

Z uwagi na to, ze argumentacja skarzacej dotyczaca podnoszonego braku charakteru odrézniajacego
spornego znaku towarowego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 207/2009 opiera sie
wylacznie na wskazywanym przez nig charakterze opisowym tego znaku, oraz wobec faktu, ze znak
ten nie stanowi opisu rozpatrywanych towardéw, taka argumentacja nie zasluguje na uwzglednienie.

Zarzut pierwszy jest zatem bezzasadny i nalezy go oddali¢.
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W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczgcego naruszenia art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia
nr 207/2009

W ramach zarzutu trzeciego skarzaca podnosi w istocie, ze sporny znak towarowy moze wprowadzi¢
konsumentéw w blad w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009 co do charakteru
lub jakosci towaréw, poniewaz bedzie on postrzegany przez wlasciwy krag odbiorcéw jako odniesienie
do produktéw naturalnych lub kojarzacych sie z poszanowaniem $rodowiska.

Na wstepie nalezy zauwazy¢, ze w ramach zarzutu trzeciego skarzaca podwaza jedynie ocene mylacego
charakteru znaku towarowego w odniesieniu do towaréw, ktére Izba Odwolawcza okreslita w pkt 48
i 49 zaskarzonej decyzji jako biocydy.

EUIPO i interwenient twierdza zasadniczo, Ze nie istnieje wystarczajace prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009, po pierwsze,
poniewaz wlasciwy krag odbiorcéw nie bedzie kojarzyt okreslenia ,bio” z faktem, ze towary te sa
przyjazne dla $rodowiska lub nieszkodliwe, oraz po drugie, poniewaz mozliwe jest uzywanie tego
oznaczenia w sposéb, ktéry nie bedzie zwodzil odbiorcow.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009 nie s3 rejestrowane znaki towarowe, ktére ze
wzgledu na swoj charakter moga wprowadzac¢ odbiorcéw w btad na przykiad co do charakteru, jakosci
lub pochodzenia geograficznego towaréw lub ustugi.

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, ze przypadki odmowy rejestracji, do ktérych odnosi si¢ art. 7
ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009, zakladajg, ze mozna ustali¢ istnienie faktycznego zwiedzenia
lub wystarczajaco powaznego ryzyka zwiedzenia konsumenta [zob. wyrok z dnia 29 listopada 2018 r.,
Khadi and Village Industries Commission/EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda),
T-683/17, niepublikowany, EU:T:2018:860, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo].

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze podstawowa funkcja znaku towarowego polega na
zagwarantowaniu konsumentowi lub uzytkownikowi konicowemu identyfikacji pochodzenia towaru lub
ustugi oznaczonych tym znakiem poprzez umozliwienie im odréznienia, bez ryzyka pomylki, tego
towaru lub tej uslugi od towaréw lub uslug majacych inne pochodzenie. Azeby bowiem znak
towarowy mogt odgrywaé swoja role zasadniczego elementu w ustanowionym i utrzymywanym na
mocy traktatu systemie niezakléconej konkurencji, musi on stanowi¢ gwarancje tego, iz wszystkie
oznaczone nim towary lub ustugi zostaly wytworzone lub dostarczone pod kontrola jednego
przedsiebiorstwa, ktéremu mozna przypisa¢ odpowiedzialnos¢ za ich jakos¢. Znak towarowy przestaje
za$ odgrywac role takiej gwarancji, jezeli zawarta w nim informacja moze zwie$¢ odbiorcéw (zob.
wyrok z dnia 29 listopada 2018 r., Khadi Ayurveda, T-683/17, niepublikowany, EU:T:2018:860, pkt 45
i przytoczone tam orzecznictwo).

W pkt 58 zaskarzonej decyzji Izba Odwolawcza stwierdzila, odnoszac si¢ do towaréw, ktére okreslita
jako biocydy, ze poniewaz skarzaca nie udowodnita, iz sporny znak towarowy narusza art. 69 ust. 2
i art. 72 ust. 3 rozporzadzenia nr 528/2012, nie moze istnie¢ naruszenie art. 7 ust. 1 lit. g)
rozporzadzenia nr 207/20009.

Wyjasnita ona réwniez, ze naruszenie art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009 jest wykluczone,
poniewaz mozliwe jest uzywanie tego oznaczenia w sposob, ktéry nie bedzie zwodzil odbiorcéw.

Na podstawie art. 3 ust. 1 lit. a) rozporzadzenia nr 528/2012 produkt biobdjczy oznacza kazda
substancje lub mieszanine w postaci, w jakiej jest dostarczana uzytkownikowi, skladajaca sie z jednej
lub kilku substancji czynnych lub zawierajaca lub wytwarzajaca jedna lub wiecej substancji czynnych,
ktorej przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizméw szkodliwych,
zapobieganie ich dzialaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposéb inny niz dziatanie czysto fizyczne
lub mechaniczne.
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Zgodnie z art. 69 ust. 2 rozporzadzenia nr 528/2012:

»[...] [Plosiadacze pozwolenn zapewniaja, by etykiety nie byly mylace w odniesieniu do ryzyka dla
zdrowia ludzi, zdrowia zwierzat lub dla $rodowiska powodowanego przez dany produkt lub
w odniesieniu do jego skutecznosci, oraz w zadnym wypadku nie zawieraly zwrotéw »produkt
biobojczy niskiego ryzyka«, »nietoksyczny«, »nieszkodliwy«, »naturalny«, ,»przyjazny dla srodowiska,

»

»przyjazny dla zwierzat« ani podobnych zwrotéw. [...]".
Ponadto art. 72 ust. 3 rozporzadzenia nr 528/2012 stanowi:

»3. Reklamy produktéw biobdjczych nie odnosza sie do produktu w sposéb wprowadzajacy w btad
w odniesieniu do zwigzanego z produktem ryzyka dla zdrowia ludzi, zdrowia zwierzat lub dla
$rodowiska lub skutecznosci produktu. W zadnym wypadku reklama produktu biobdjczego nie moze
zawiera¢ zwrotéw »produkt biobdjczy niskiego ryzyka«, »nietoksyczny«, »nieszkodliwy«, »naturalny,
»przyjazny dla srodowiska«, »przyjazny dla zwierzat« ani jakichkolwiek podobnych wskazan”.

Przede wszystkim z powyzszych przepiséw wynika, Ze zamieszczenie na produktach biobdjczych takich
jak te, dla ktoérych sporny znak towarowy zostal zarejestrowany, zwrotu sugerujacego, ze produkt ten
jest naturalny, nieszkodliwy lub przyjazny dla srodowiska, moze wprowadzi¢ w blad i zwiesé
konsumenta.

W rezultacie obecno$¢ tego rodzaju zwrotu na produkcie biobdjczym wystarczy do wykazania
wystarczajaco powaznego ryzyka zwiedzenia konsumenta w rozumieniu orzecznictwa przypomnianego
w pkt 71 powyzej.

W tym wzgledzie Sad mial juz sposobno$¢ orzec, ze element stowny ,bio” zyskal dzi§ bardzo
sugestywne znaczenie, ktére moze by¢ postrzegane w rézny sposéb w zaleznosci od wprowadzonego
do sprzedazy towaru, z ktérym jest zwigzany, jednak ogdlnie odwoluje sie¢ do idei poszanowania
srodowiska, wykorzystania materialéw naturalnych tudziez ekologicznych proceséw produkcyjnych
[zob. podobnie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2010 r., Kerma/OHIM (BIOPIETRA), T-586/08,
niepublikowany, EU:T:2010:171, pkt 25; z dnia 21 lutego 2013 r., Laboratoire Bioderma/OHIM -
Cabinet Continental (BIODERMA), T-427/11, niepublikowany, EU:T:2013:92, pkt 45, 46; z dnia
10 wrzesnia 2015 r., Laverana/OHIM (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRE FABRICATION),
T-568/14, niepublikowany, EU:T:2015:625, pkt 17].

Ponadto z art. 2 lit. ¢) rozporzadzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
produkgji ekologicznej i znakowania produktéw ekologicznych i uchylajacego rozporzadzenie (EWG)
nr 2092/91 (Dz.U. 2007, L 189, s. 1) wynika, ze okreslenie ,ekologiczny” oznacza produkty pochodzace
z produkcji ekologicznej lub z nig zwiazane. Z motywu 1 tego rozporzadzenia mozna wywies¢, ze
termin ten odnosi si¢ do pojec¢ takich jak poszanowanie dla $rodowiska, réznorodno$é biologiczna,
wyroby wytwarzane przy uzyciu substancji naturalnych i naturalnych proceséw. Artykul 23 ust. 1
wspomnianego rozporzadzenia wskazuje, ze definicja ta odnosi sie takze do skréconych wersji takich
jak ,bio” [wyrok z dnia 5 czerwca 2019 r., Biolatte/EUIPO (Biolatte), T-229/18, niepublikowany,
EU:T:2019:375, pkt 49].

Tego rodzaju stwierdzen mozna dokona¢ takze w niniejszym wypadku w odniesieniu do sposobu
postrzegania elementu sfownego ,bio” przez wtasciwy krag odbiorcéw anglojezycznych.

Umieszczenie okreslenia ,bio” na produktach biobdjczych, dla ktérych zostal zarejestrowany sporny
znak towarowy, wystarczy zatem, by wykazaé wystarczajaco powazne ryzyko zwiedzenia konsumenta.
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Co wiecej, Trybunal orzekl juz, ze art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia nr 207/2009 stosuje sie nawet
woéwczas, gdy mozliwe jest uzywanie danego znaku towarowego w sposéb, ktéry nie bedzie zwodzil
odbiorcéw [zob. podobnie wyrok z dnia 27 pazdziernika 2016 r., Caffé Nero Group/EUIPO (CAFFE
NERO), T-29/16, niepublikowany, EU:T:2016:635, pkt 48, 49].

Mozliwo$¢ uzywania znaku towarowego w sposéb, ktéry nie bedzie zwodzil odbiorcéw, nawet gdyby
zostala dowiedziona, nie pozwala zatem na wykluczenie naruszenia art. 7 ust. 1 lit. g) rozporzadzenia
nr 207/2009.

Wreszcie fakt, ze interwenient nie jest wlascicielem zezwolenia w rozumieniu rozporzadzenia
nr 528/2012, jest pozbawiony znaczenia, poniewaz taki wtasciciel nie jest w stanie pozbawi¢ okreslenia
»bio” umieszczonego na produktach biobdjczych jego mylacego charakteru, ktéry wynika z tego
rozporzadzenia.

Z powyzszego wynika, ze Izba Odwolawcza popelnita btad w ocenie, stwierdzajac, ze sporny znak
towarowy nie jest mylacy w przypadku towaréw, ktore okreslita ona jako produkty biobdjcze.

W konsekwencji nalezy uwzglednié¢ zarzut trzeci i stwierdzi¢ niewazno$¢ zaskarzonej decyzji w zakresie
dotyczacym ,preparatéw biocydowych do uzytku w produkcji; preparatéw chemicznych stosowanych
w produkgcji biocydéw; srodkéw owadobdjczych (dodatkéw chemicznych do -)”, ujetych w klasie 1, oraz
»$rodkéw odkazajacych; preparatéw do niszczenia robactwa; srodkéw przeciw pasozytom; preparatéw
bakteriologicznych do celéow medycznych i weterynaryjnych; sprayéw leczniczych; sprayéw
antybakteryjnych; insektycydéw; s$rodkéw wabiacych owady; sprayéw przeciw owadom; $rodkéw
odstraszajacych owady; preparatéw do zwalczania insektéw; regulatoréw wzrostu owadéw [IGR];
chusteczek nasgczonych $rodkiem odstraszajacym owady; proszkéw do zabijania pchel; rozpylaczy
przeciwpchelnych; obrozy przeciwpchelnych; $rodkéw do tepienia pchel; obrozy przeciw pchtom dla
zwierzat; proszkéow do zwalczania pchel na zwierzetach; biocydéw; srodkéw odstraszajacych zwierzeta;
preparatéw weterynaryjnych; szczepionek weterynaryjnych; preparatéw sanitarnych do celéw
weterynaryjnych”, ujetych w klasie 5.

Z uwagi na powyzszy wniosek i w zakresie, w jakim zarzut drugi dotyczy tych samych towaréw co
zarzut trzeci, nie ma potrzeby rozpatrzenia zarzutu drugiego.

W przedmiocie kosztéw

Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postepowania przed Sadem kosztami zostaje obcigzona, na zadanie
strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Ponadto zgodnie z art. 134 § 2 tego regulaminu, jezeli
wiecej niz jedna strona przegrala sprawe, Sad rozstrzyga o podziale kosztow.

W niniejszej sprawie zadania EUIPO i interwenienta nie zostaly w istocie uwzglednione, jednak
skarzaca wniosta jedynie o obciazenie kosztami interwenienta.

W tym wzgledzie nalezy przypomnieé, ze zgodnie z art. 135 § 1 regulaminu postepowania, jezeli
wymagaja tego wzgledy stusznosci, Sad moze zdecydowad, ze strona przegrywajaca sprawe pokrywa
wlasne koszty i zostaje obciazona tylko czescia kosztéw poniesionych przez strone przeciwng, a nawet
ze nie zostaje nimi obciazona w ogdle. W rezultacie w niniejszym wypadku interwenient, poza
wlasnymi kosztami, pokryje potowe kosztéw poniesionych przez skarzaca przed Sadem. Skarzaca
pokryje polowe wilasnych kosztéw. EUIPO pokryje wlasne koszty.

Skarzaca wniosla takze o obciazenie interwenienta kosztami poniesionymi w zwiazku z postepowaniem
przed Izba Odwotawcza. W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze na podstawie art. 190 § 2
regulaminu postgpowania niezbedne koszty poniesione przez strony w zwigzku z postgpowaniem
przed izba odwotawcza uznaje si¢ za koszty podlegajace zwrotowi. Nie dotyczy to jednak kosztow
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poniesionych w zwigzku z postepowaniem przed Wydzialem Uniewaznien. W rezultacie interwenienta
nalezy obciazy¢ kosztami poniesionymi przez skarzaca w zwigzku z postepowaniem przed Izba
Odwotawcza.

Z powyzszych wzgledéw

SAD (dziewiata izba),

orzeka, co nastepuje:

1)

2)

3)

4)

5)

Stwierdza si¢ niewazno$¢ decyzji Drugiej Izby Odwolawczej Urzedu Unii Europejskiej ds.
Wilasnosci Intelektualnej (EUIPO) z dnia 11 grudnia 2018 r. (sprawa R 276/2018-2)
w zakresie dotyczacym ,preparatow biocydowych do uzytku w produkcji; preparatéw
chemicznych stosowanych w produkcji biocydéw; srodkéw owadobdjczych (dodatkow
chemicznych do -)”, ujetych w klasie 1, oraz ,$rodkéw odkazajacych; preparatéw do
niszczenia robactwa; srodkéw przeciw pasozytom; preparatéw bakteriologicznych do celow
medycznych i weterynaryjnych; sprayéw leczniczych; sprayow antybakteryjnych;
insektycydow; srodkow wabiacych owady; sprayow przeciw owadom; srodkéw odstraszajacych
owady; preparatow do zwalczania insektow; regulatoréw wzrostu owadow [IGR]; chusteczek
nasgczonych s$rodkiem odstraszajacym owady; proszkow do zabijania pchel; rozpylaczy
przeciwpchelnych; obrozy przeciwpchelnych; srodkéw do tepienia pchel; obrozy przeciw
pchlom dla zwierzat; proszkow do zwalczania pchel na zwierzetach; biocydéw; srodkow
odstraszajacych zwierzeta; preparatow weterynaryjnych; szczepionek weterynaryjnych;
preparatéw sanitarnych do celéw weterynaryjnych”, ujetych w klasie 5.

W pozostalym zakresie skarga zostaje oddalona.

Canina Pharma GmbH pokrywa, poza wlasnymi kosztami, polowe kosztéw poniesionych
przez SolNova AG w postepowaniu przed Sadem oraz niezbedne koszty poniesione przez nia
w zwiazku z postepowaniem przed Izba Odwolawcza EUIPO.

SolNova pokrywa potowe wlasnych kosztéw postepowania przed Sadem.

EUIPO pokrywa wlasne koszty.

Costeira Berke Perisin

Wyrok ogloszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 maja 2020 r.

Podpisy
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