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Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzoiy) (OHIM) 

Wspólnotowy znak towarowy — Trójwymiarowy znak towarowy — Kształt cukierka 
— Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Artykuł 7 ust 1 lit b) 

rozporządzenia (WE) nr 40/94 - Charakter odróżniający uzyskany w następstwie 
używania — Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 10 listopada 2004 r. . . II - 3824 

Streszczenie wyroku 

1. Wspólnotowy znak towarowy - Procedura rejestracji - Wycofanie, ograniczenie oraz 
zmiana zgłoszenia znaku towarowego - Wymóg działania w sposób wyraźny 
i bezwarunkowy - Ograniczenie, o które wniesiono tytułem ewentualnym - Nieuwz
ględnienie 

(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 44 ust 1) 
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2. Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — 
Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Znaki towarowe pozbawione charakteru 
odróżniającego — Trójwymiarowy znak towarowy — Kształt cukierka 
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 1 lit. b)) 

3. Wspólnotowy znak towarowy — Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego — 
Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Znaki towarowe pozbawione charakteru 
odróżniającego, opisowe lub o charakterze zwyczajowym — Wyjątek — Uzyskanie 
charakteru odróżniającego w następstwie używania — Kryteria oceny 
(rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 7 ust. 3) 

1. Nawet jeśli prawdą jest, że zgodnie 
z art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 
w sprawie wspólnotowego znaku towa
rowego zgłaszający może w każdej chwili 
wycofać zgłoszenie wspólnotowego 
znaku towarowego lub ograniczyć 
zawarty w nim wykaz towarów lub usług 
oraz że możliwość ograniczenia wykazu 
towarów lub usług przysługuje jedynie 
zgłaszającemu wspólnotowy znak towa
rowy, który w każdej chwili może złożyć 
w Urzędzie Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe 
i wzory) stosowny wniosek, to oświad
czenie o całkowitym lub częściowym 
cofnięciu zgłoszenia wspólnotowego 
znaku towarowego lub ograniczeniu 
zawartego w nim wykazu towarów lub 
usług winno zostać złożone wyraźnie 
i bezwarunkowo. 

2. W konsekwencji nie należy uwzględniać 
zawartego w skardze na odmowę uwz
ględnienia wniosku o rejestrację wniosku 
o częściowe ograniczenie wykazu towa
rów objętych zgłoszeniem złożonego 

jedynie tytułem ewentualnym, na wypa
dek gdyby Izba Odwoławcza zamierzała 
odmówić rejestracji zgłoszenia dla 
wszystkich zawartych w nim towarów. 

(por. pkt 19, 20) 

3. Trójwymiarowy znak towarowy składa
jący się z przedstawienia owalnego, 
jasnobrązowego cukierka, który charak
teryzują zaokrąglone krawędzie, okrągłe 
wgłębienie po środku i płaska podstawa 
i o którego rejestrację wniesiono dla 
„słodyczy" należących do klasy 30 
w rozumieniu porozumienia nicejskiego, 
jest pozbawiony w odniesieniu do tych 
towarów charakteru odróżniającego 
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia nr 40/94 w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego, 
ponieważ omawiany kształt nie odróżnia 
się istotnie od niektórych powszechnie 
używanych w obrocie podstawowych 
kształtów omawianych towarów, 
a jedynie wydaje się być raczej jednym 
z ich wariantów, w związku z czym nie 
umożliwia przeciętnemu konsumentowi 
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natychmiastowego i pewnego odróżnie
nia cukierków zgłaszającego od cukier
ków mających odmienne pochodzenie 
handlowe. 

(por. pkt 44, 45) 

4. Uzyskanie charakteru odróżniającego 
w następstwie używania wspólnotowego 
znaku towarowego na podstawie art. 7 
ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 wymaga 
po pierwsze, aby przynajmniej znaczna 
część właściwego kręgu odbiorców roz
poznawała z uwagi na znak towarowy 
dane towary lub usługi jako pochodzące 
z określonego przedsiębiorstwa. Oko
liczności, na podstawie których uznaje 
się spełnienie wymogu uzyskania cha
rakteru odróżniającego w następstwie 
używania, nie mogą jednakże zostać 
stwierdzone jedynie na podstawie ogól
nych i abstrakcyjnych danych, takich jak 
określony udział procentowy. 

Po drugie, dla dopuszczenia rejestracji 
znaku towarowego na podstawie art. 7 
ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 uzyskany 
przez znak towarowy w następstwie 
używania charakter odróżniający musi 
zostać wykazany w części Unii Euro
pejskiej, w której znak ten pozbawiony 
jest charakteru odróżniającego na pod
stawie art. 7 ust. 1 lit. b)-d) tego 
rozporządzenia. 

Po trzecie, w celu dokonania oceny, czy 
w konkretnym przypadku znak towa
rowy uzyskał charakter odróżniający 
w następstwie używania, należy uwz
ględnić czynniki takie jak udział w rynku 
posiadany przez znak towarowy, inten
sywność, zasięg geograficzny i okres 
używania tego znaku, nakłady ponie
sione przez przedsiębiorstwo na jego 
promocję, część zainteresowanych krę
gów, które rozpoznają towar jako pocho
dzący z określonego przedsiębiorstwa na 
podstawie znaku towarowego, jak rów
nież oświadczenia izb przemysłowych 
i handlowych oraz innych samorządów 
zawodowych. 

Po czwarte, charakter odróżniający 
znaku towarowego, włączając w to cha
rakter odróżniający uzyskany w następ
stwie używania, należy oceniać w 
odniesieniu do towarów lub usług, dla 
których znak towarowy został zgłoszony, 
jak również z uwzględnieniem sposobu, 
w jaki przeciętny konsument, właściwie 
poinformowany oraz dostatecznie 
uważny i rozsądny, postrzega omawianą 
kategorię towarów lub usług. 

(por. pkt 56-59) 
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