OHIM PRZECIWKO ERPO MOBELWERK

WYROK TRYBUNALU (druga izba)
z dnia 21 pazdziernika 2004 r.”

W sprawie C-64/02 P

majacej za przedmiot odwolanie w trybie art. 49 Statutu WE Trybunalu
Sprawiedliwosci, wniesione w dniu 27 lutego 2002 r.,

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory),
reprezentowany przez A. von Miihlendahla oraz G. Schneidera, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw, z adresem do doreczen w Luksemburgu,

wnoszjcy odwotanie,

popierany przez

Zjednoczone Krélestwo Wielliej Brytanii i Irlandii PéInocnej, reprezentowane
przez P. Ormond, C. Jackson, M. Bethella oraz M. Tappina, dzialajacych
w charakterze pelnomocnikéw, wspieranych przez D. Alexandra, barrister,
z adresem do doreczenn w Luksemburgu,

interwenienta w postepowaniu odwolawczym,

* Jezyk postgpowama: niemiecki.
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w ktérej druga strong postepowania jest:

Erpo Mébelwerk GmbH, reprezentowana przez S. von Petersdorffa-Campena,
Rechtsanwalt, oraz H. von Rohra, Patentanwalt, z adresem do doreczen
w Luksemburgu,

strona skarzaca w pierwszej instancji,

TRYBUNAL (druga izba),

w skladzie: C. W. A. Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, C. Gulmann,
J.-P. Puissochet, R. Schintgen i J. N. Cunha Rodrigues, sedziowie,

rzecznik generalny: M. Poiares Maduro,
sekretarz: M. Mfgica Arzamendi, giéwny administrator,

uwzgledniajac procedure pisemna i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 5 maja
2004 r.,

rozwazywszy uwagi przedstawione przez strony,

po zapoznaniu si¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 17 czerwca
2004 r.,
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wydaje nastepujacy

Wyrok

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
(zwany dalej ,OHIM”) wnosi w odwolaniu o uchylenie orzeczenia Sadu Pierwszej
Instancji Wspdlnot Europejskich z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie T-138/00, Erpo
Mobelwerk przeciwko OHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), Rec.
str. 11-3739 (zwanego dalej ,zaskarzonym orzeczeniem”), w ktérym Sad stwierdzit
niewazno$¢ decyzji Trzeciej 1zby Odwotawczej OHIM z dnia 23 marca 2000 r.
(sprawa R 392/1999-3) (zwanej dalej ,,sporna decyzja”), ktéra odrzucila co do istoty
odwolanie wniesione przez Erpo Mobelwerk GmbH (zwana dalej , Erpo”) na decyzje
eksperta OHIM odmawiajgca rejestracji sformulowania DAS PRINZIP DER
BEQUEMLICHKEIT jako wspdlnotowego znaku towarowego dla réinych klas
towaréw, w tym w szczegdlnosci mebli.

Ramy prawne
Zgodnie z art. 7 rozporzadzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.

w sprawie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1):

»1. Nie s3 rejestrowane:
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b) znaki towarowe, ktére pozbawione s3 jakiegokolwiek odrézniajacego charak-
teru;

c) znaki towarowe, ktére skladaja sie wylacznie z oznaczen lub wskazéwek,
mogacych sluzyé w obrocie do oznaczania rodzaju, jakoéci, iloéci, przezna-
czenia, wartoéci, pochodzenia geograficznego lub czasu produkgji towaru lub
$wiadczenia ustugi, lub innych wlasciwosci towaréw lub ustug;

d) znaki towarowe, ktére skladaja si¢ wylacznie z oznaczer lub wskazéwek, ktére
weszly do jezyka potocznego lub sa zwyczajowo uzywane w uczciwych
i utrwalonych praktykach handlowych;

3. Ustep 1 lit. b), c) i d) nie ma zastosowania, jezeli w nastgpstwie uzywania znak
towarowy uzyskal charakter odrézniajacy w odniesieniu do towaréw lub ustug,
dla ktdérych wystepuje sig o rejestracje”.

Artykul 12 rozporzadzenia nr 40/94, zatytulowany: ,Ograniczenie skutkéw
wspélnotowego znaku towarowego”, stanowi

» Wspoélnotowy znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania stronie trzeciej
uzywania w obrocie:

]
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b) oznaczenn dotyczacych rodzaju, jakosci, ilosci, przeznaczenia, wartosci, pocho-
dzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub $wiadczenia usiugi, lub tez
innych wlasciwosci towaréw lub ustug;

pod warunkiem ze uzywa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemysle
i handlu”.

Okolicznosci faktyczne lezace u podstaw sporu

Pismem z dnia 23 kwietnia 1998 r. Erpo wystapila do OHIM o rejestracje
sformulowania DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT jako wspolnotowego znaku
towarowego dla towaréw z klas: 8 (narzedzia i przyrzady recznie sterowane; wyroby
nozownicze), 12 (pojazdy ladowe i ich czeéci) i 20 (meble mieszkaniowe,
w szczegolnosci tapicerowane, meble do siedzenia, krzesta, stoly, kredensy i meble
biurowe) w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczacego miedzynarodowej
klasyfikacji towaréw i ustug dla celéw rejestracji znakdw z dnia 15 czerwca 1957 r.,
zrewidowanego i zmienionego.

Erpo wniosta odwolanie od tej decyzji po tym, jak ekspert OHIM odrzucit zgloszenie
decyzja z dnia 4 czerwca 1999 r. uzasadniajac, ze sformulowanie to oznacza
wlasciwo$¢ przedmiotowych towaréw oraz ze jest pozbawione jakiegokolwiek
odrdzniajgcego charakteru.

Sporna decyzja Trzecia Izba Odwolawcza OHIM uchylila decyzje eksperta w czgéci,
w jakiej odrzucil on zgloszenie dla towaréw z klasy 8. W pozostalej czesci Izba
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Odwolawcza odrzucita odwolanie zasadniczo ze wzgledu na to, ze przedmiotowe
sformulowanie nie odpowiadalo wymogom z art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art, 7 ust. 2
rozporzadzenia nr 40/94.

Postepowanie przed Sadem Pierwszej Instancji i zaskarzone orzeczenie

W skardze, zlozonej w sekretariacie Sadu w dniu 23 maja 2000 r., Erpo wniosta
o stwierdzenie niewaznoéci spornej decyzji. Sad Pierwszej Instancji w zaskarzonym
orzeczeniu skarge uwzglednit.

Sad Pierwszej Instancji orzekl w pkt 22-29 zaskarzonego orzeczenia, ze pierwszy
zarzut, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 40/94, byt zasadny
ze wzgledu na to, iz nawet jesli przyjaé, ze wyraz ,Bequemlichkeit” (oznaczajacy
~wygode”) wskazuje sam w sobie na wlasciwo$¢ towardw, ktéra moze by¢ brana pod
uwage przy decyzji o zakupie dokonywanym przez odbiorcéw, to sformutowanie
DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, rozpatrywane w oparciu o wszystkie jego
czgéci sktadowe i traktowane jako calo$¢, nie moze byé uwazane za skladajace sie
wylacznie z oznaczen lub wskazéwek, mogacych stuzy¢ do oznaczania jakosci
towaréw, do ktdrych sie odnosi.

Nastepnie Sad Pierwszej Instancji zbadal drugi zarzut oparty na naruszeniu art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.
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Sad Pierwszej Instancji orzekl w pkt 41 i 42 zaskarzonego orzeczenia, ze ten zarzut
réowniez nalezy uwzglednié, ze wzgledu na to, iz Izba Odwolawcza wywiodia
w istocie brak odrézniajacego charakteru przedmiotowego sformulowania z jego
opisowego charakteru, mimo ze z pkt 22-29 zaskarzonego orzeczenia, dotyczacych
pierwszego zarzutu wynika, ze sporna decyzja byla w tym punkcie obarczona
naruszeniem prawa.

W pkt 43-46 zaskarzonego orzeczenia Sad Pierwszej Instancji orzekl, ze drugi
zarzut jest réwniez zasadny z nastgpujacych wzgledéw:

»43 Ponadto Izba Odwolawcza stwierdzita réwniez, w pkt 30 zaskarzonej decyzji, ze

44

sformulowanie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT charakteryzuje sie
brakiem »dodatkowego elementu wyobrazni«. W szczegélnoéci Urzad utrzy-
mywal w swojej odpowiedzi na odwotanie, ze »aby moéc stuzyé za znak
towarowy, hasta musza posiada¢ dodatkowy element [...] oryginalnoéci« oraz ze
w przypadku przedmiotowego sformulowania brak bylo tej oryginalnosci.

W tym wzgledzie przypomnie¢ nalezy, ze z orzecznictwa Sadu Pierwszej
Instancji wynika, iz brak charakteru odrézniajacego nie powinien wyplywac ani
z braku wyobraZzni, ani z braku dodatkowego elementu fantazji [wyroki Sadu
Pierwszej Instancji z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-135/99 Taurus-Film
przeciwko OHIM (Cine Action), Rec. str. 1I-379, pkt 31, w sprawie T-136/99
Taurus-Film przeciwko OHIM (Cine Comedy), Rec. str. 11-397, pkt 31, oraz
z dnia 5 kwietnika 2001 r. w sprawie T-87/00 Bank fiir Arbeit und Wirtschaft
przeciwko OHIM (EASYBANK), Rec. str. 11-1259, pkt 39 i 40]. Ponadto nalezy
zauwazy¢, ze do hasel nie mozna stosowa¢ bardziej rygorystycznych kryteriow
niz do innych rodzajéw oznaczen.
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Co do tego, ze Izba Odwolawcza w pkt 31 zaskarzonej decyzji stwierdzila poza
tym brak »wkladu wysitku twérczego, ktéry by spowodowat efekt zaskoczenia
i w zwigzku z tym nacechowania«, nalezy zauwazyé, ze ten element stanowi
w rzeczywistosci jedynie inaczej wyrazong mysl Izby Odwolawczej dotyczaca
braku »dodatkowego elementu wyobrazni«.

Jednakze odrzucenie odwolania wniesionego do Izby Odwolawczej na postawie
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 bylcby mozliwe jedynie w przypadku
gdyby wykazano, ze zestawienie samego sformulowania »das Prinzip der ...«
(»zasada ...«) ze sfowem oznaczajacym wlasciwo$é danych towaréw lub ustug
jest zwyczajowo uzywane w przekazach handlowych, a w szczegélnosci
reklamowych. Nalezy stwierdzi¢, ze zaskarzona decyzja w sposéb ewidentny
nie zawiera jednak Zzadnego spostrzezenia na ten temat oraz ze Urzad nie
sugerowal istnienia takiego uzycia ani w swoich pismach, ani podczas

rozprawy’.

Na tej podstawie Sad Pierwszej Instancji stwierdzil niewazno$¢ spornej decyzji.

Odwolanie

W odwotaniu OHIM wnosit do Trybunalu o:

uchylenie zaskarzonego orzeczenis;
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— odrzucenie skargi na decyzje Trzeciej Izby Odwolawczej OHIM z dnia 23 marca

2000 r. w sprawie R 392/1999-3 oraz, tytulem zadania ewentualnego,
przelkazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sad Pierwszej Instancji;

— obciazenie strony przeciwnej kosztami postgpowania w pierwszej instancji
i kosztami postepowania odwolawczego.

Erpo wnosil do Trybunatu o:

— oddalenie odwolania;

— utrzymanie w mocy zaskarzonego orzeczenia;

— obcigzenie kosztami OHIM, réwniez w zakresie kosztéw podlegajacych
zwrotowi w ramach odwolania.

Postanowieniem prezesa Trybunalu z dnia 9 wrzeénia 2002 r. zostala dopuszczona
interwencja Zjednoczonego Krdlestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pélnocnej na
poparcie wnioskéw OHIM.

I - 10059



17

i8

19

WYROK Z DNIA 21.10.2004 v. — SPRAWA C-64/02 P

Argumentacja stron

W swym jedynym zarzucie OHIM utrzymuje, ze Sad Pierwszej Instancji naruszyt
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 poprzez fakt, ze w pkt 46 zaskarzonego
orzeczenia orzekl, iz mozliwo$¢ odmowy rejestracji znaku towarowego ze wzgledu
na brak odrézniajacego charakteru ogranicza si¢ do przypadkéw, w ktdrych jest
wykazane, ze chodzi o oznaczenie zwyczajowo uzywane w danej branzy handlu.

W tym wzgledzie OHIM podnosi, ze ocena odrézniajacego charakteru znaku
towarowego musi polega¢ na badaniu a priori prawdopodobieristwa, czy ten znak
towarowy pozwoli odbiorcom w konkretnym przypadku na odréznienie, ze dane
towary lub ustugi, dla ktérych wystepuje si¢ o rejestracje znaku, pochodza z jednego
przedsigbiorstwa, a nie z innego, lub — w kazdym razie — na rozpoznanie tych
towaréw lub ustug jako wyprodukowanych lub wprowadzonych do obrotu na wlasna
odpowiedzialno$¢ wlasciciela tego znaku.

Podobnie jak w przypadku znakéw towarowych kolorowych lub tréjwymiarowych,
lecz odwrotnie niz w przypadku znakéw towarowych czysto stownych lub
graficznych, od znakéw towarowych majacych postaé hasla — takich jak znak
bedacy przedmiotem sporu — wymaga sig, aby posiadaly dodatkowy element
prezentacji, nadajacy im odrézniajacy charakter. Wymaganie to wynika z faktu, ze
chodzi tu o oznaczenia, ktére najczesciej petnia funkcje czysto reklamowa, a nie
funkcje pozwalajaca na ustalenie pochodzenia towaréw.

Ponadto OHIM utrzymuje, ze przy ocenie odréziniajacego charakteru znaku
towarowego nie powinno sie bra¢ pod uwage jego mozliwego rynkowego
zastosowania. Oczywiscie jezeli okaze sig, ze dane oznaczenie moze z zalozenia
odréznia¢ okreslone towary lub ustugi, lecz oznaczenie to lub oznaczenia tego
samego rodzaju sa zwyczajowo uzywane przez odbiorcow, zgloszenie powinno
zosta¢ odrzucone na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i d) rozporzadzenia nr 40/94. Tym

I - 10060



20

21

22

OHIM PRZECIWKO ERPO MOBELWERK

niemniej jezeli — tak jak w tym przypadku — dane oznaczenie nie jest z zalozenia
w stanie odroznia¢ okre§lonych towardw lub ustug, odmawia sie jego rejestracji jako
znaku towarowego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia, bez koniecznosci
przedstawiania dowoddw na to, ze jest ono zwyczajowo uzywane przez odbiorcow.

Erpo nie zgadza sie z tym stwierdzeniem, utrzymujac, ze zarzut przedstawiony przez
OHIM przeciwko pkt 46 zaskarzonego orzeczenia jest bezzasadny. Jej zdaniem
z plt 28 i 42 zaskarzonego orzeczenia wynika, ze Sad Pierwszej Instancji uznal, iz
odrézniajacy charakter tego znaku towarowego wyplywa z zestawienia sformulo-
wania ,das Prinzip der ...” z elementem opisowym ,Bequemlichkeit”. Sad Pierwszej
Instancji nie zadal natomiast dowoddw na zwyczajowe uzycie calego tego
sformulowania. Nie stwierdzil, zeby uzycie sformulowania ,das Prinzip der ..."
wzmacnialo element opisowy. Zdaniem Erpo Sad Pierwszej Instancji wywidd! z tego,
ze sporna decyzja nie posiadala obiektywnego uzasadnienia dla odmowy rejestracji
ze wzgledu na brak odrézniajacego charakteru.

Erpo podnosi ponadto, Ze rejestracja przedmiotowego hasta jako znaku towarowego
nie bedzie stanowi¢ przeszkody w uzywaniu przez konkurencje zestawienia stow
»Prinzip” (zasada) i ,Bequemlichkeit” (wygoda). Zabrania tego w szczegdlnosci
art. 12 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94. Przepis ten stanowi ochrone konkurencji
wystarczajaca do tego, zeby uzasadni¢ istnienie liberalnej praktyki dotyczacej
rejestracji, pozwalajacej w razie watpliwosci na ochrone zglaszanego znaku
towarowego.

Erpo kwestionuje ponadto, ze odrdzniajacy charakter znaku towarowego majacego
posta¢ hasta wymaga istnienia elementu prezentacji z racji czysto reklamowej funkgcji
takiego oznaczenia. Jej zdaniem w orzecznictwie Sadu Pierwszej Instancji oraz
w praktyce OHIM zostalo ustalone, ze funkcja reklamowa hasta nie wyklucza
posiadania przez nie odrdzniajacego charakteru.
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Rzad Zjednoczonego Krélestwa utrzymuje, ze analiza odrézniajacego charakteru,
przeprowadzona w zaskarzonym orzeczeniu, jest sprzeczna z orzecznictwem
zaréwno Trybunaly, jak i samego Sadu Pierwszej Instancji. W tym przypadku,
zdaniem rzadu Zjednoczonego Krélestwa, Sad Pierwszej Instancji w szczego6lnosci
nie zastosowal prawidlowo prawa wspélnotowego, ktére przy ocenie odrézniajacego
charakteru znaku towarowego wymaga wzigcia pod uwage jego rodzaju. Ponadto
Sad Pierwszej Instancji przyjal niewlasciwe podejscie w celu okreélenia tego
odrézniajacego charakteru.

Rzad ten podnosi, iz z orzecznictwa wynika, Ze aby spelni¢ warunek odrézniajacego
charakteru znak towarowy musi niedwuznacznie wskazywa¢ na handlowe pocho-
dzenie danych towaréw lub ustug. Oznaczenie nie moze gwarantowa¢ okreélenia
pochodzenia, jezeli zgodnie z przypuszczalnymi oczekiwaniami przecietnego
konsumenta danego rodzaju towaréw lub ustug, pozostawia u niego rzeczywista
watpliwo$¢ co do owego pochodzenia.

Zdaniem tego rzadu prawda jest, Ze zasady prawne, ktére maja zastosowanie
w odniesieniu do oceny odrdzniajacego charakteru znaku towarowego sa takie same
dla wszystkich kategorii znakéw. Tym niemniej sposéb, w jaki stosuje sie te zasady,
powinien zaleze¢ od okolicznoéci, a w szczegdlnosci od rodzaju danego znaku
towarowego, tak jak wskazuje na to orzecznictwo dotyczace znakéw tréjwymiaro-
wych, bazujacych na ksztalcie towaru [wyroki Sadu Pierwszej Instancji z dnia
19 wrzeénia 2001 r. w sprawie T-119/00 Procter & Gamble przeciwko OHIM
(kwadratowa tabletka koloru biatego, w zétte i niebieskie plamy), Rec. str. II-2761,
pkt 53-55, oraz z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie T-88/00 Mag Instrument
przeciwko OHIM, Rec. str. 1I-467, pkt 33-35, jak réwniez pkt 12 opinii rzezcnika
generalnego Ruiza-Jaraba Colomera w sprawach polaczonych od C-53/01 do
C-55/01 Linde i in. (wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Rec. str. I-3161)].

Rzad Zjednoczonego Krélestwa utrzymuje, ze znak towarowy bedacy przedmiotem
niniejszej sprawy jest w zasadzie haslem reklamowym, ktére ma przekazywac,
wedlug jakich zasad zostaly wyprodukowane dane towary. Przecietny konsument nie
jest raczej skfonny uzna¢ hasta reklamowego, zwlaszcza jedli odnosi si¢ ono do
konkretnych cech towaréw lub uslug, za oznaczenie wskazujace na pochodzenie
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towaréw i okreslajace wylacznie przedsigbiorstwo odpowiedzialne za ich wyprodu-
kowanie. Niemniej jednalk jezeli tego rodzaju haslto oddzialuje silniej ze wzgledu na
to, ze jego uzycie w zestawieniu z danymi towarami lub uslugami jest nietypowe,
przecigtny konsument moéglby je jednak uzna¢ za wskazanie handlowego
pochodzenia tych towaréw lub uslug, poza jego funkcja reklamowa.

Izba Odwolawcza OHIM miala wiec racje, biorac pod uwage te wzgledy. W kazdym
razie Sad Pierwszej Instancji w zaskarzonym orzeczeniu nie uwzglednil rodzaju
znaku towarowego przy dokonywaniu oceny jego odrézniajacego charakteru lub
uczynil to w sposdb niewystarczajacy.

Rzad Zjednoczonego Krélestwa podnosi ponadto, ze Sad Pierwszej Instancji
naruszyl art. 7 ust. 1 lit. b) i c¢) rozporzadzenia nr 40/94, w zakresie w jakim
pkt 46 zaskarzonego orzeczenia sugeruje, iz mozna by bylo odméwi¢ rejestracji tego
oznaczenia ze wzgledu na brak odrdzniajacego charakteru tylko wtedy, gdyby
sformulowanie ,das Prinzip der ...” bylo zwyczajowo uzywane w przekazach
handlowych i w reklamie.

Zdaniem tego rzadu Sad Pierwszej Instancji pomylil wymogi art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢)
rozporzadzenia nr 40/94 z wymogami przepisu tego samego artykutu lit. d).
W istocie wymdg wykazania, ze znak towarowy jest zwyczajowo uzywany w handlu
dla danych towaréw lub ustug w celu odmowy jego rejestracji ma zastosowanie tylko
w odniesieniu do tego ostatniego przepisu, a nie do pozostalych (wyrok z dnia
4 pazdziernika 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec. str. 1-6959, pkt 35).
Przepisy znajdujace sie w art. 7 ust. 1 lit. b) i ¢) tego rozporzadzenia zawieraja inna
podstawe odmowy rejestracji oznaczenia, pomimo widocznego zachodzenia na
siebie zakresow przedmiotowych tych przepiséw.
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Ocena Trybunatu

Na wstepie zauwazy¢ nalezy, ze jedyny zarzut OHIM, dotyczacy odrézniajacego
charakteru znaku towarowego i wskazujacy na naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 odnosi si¢ wyraznie jedynie do pkt 46 zaskarzonego
orzeczenia. Tym niemniej punkt ten jest nierozerwalnie zwigzany z poprzedzajacymi
go pkt 43-45, zatem zarzut OHIM nalezy rozpatrywa¢ w ramach calodci
uzasadnienia zawartego w tych punktach. Zreszta takze strony oraz interwenient
zrozumieli w ten sposéb przedmiot odwolania, gdyz w swoich pismach nawigzywali
lacznie do pkt 43-46 zaskarzonego orzeczenia.

Punkty 43-46 zaskarzonego orzeczenia odnosza si¢ do pkt 30 i 31 spornej decyzji,
ktére wymagaja, by hasto mialo ,fantazyjny charakter”, czy nawet ukazywalo ,wkiad
wysitku twérczego, ktéry spowodowalby efekt zaskoczenia, dzigki czemu tatwo by je
bylo zapamieta¢”, po to aby nie bylo ono pozbawione minimalnego odrézniajacego
charakteru, wymaganego przez art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Sad Pierwszej Instancji stusznie odrzucil ten wymdég w pkt 43-45 zaskarzonego
orzeczenia, gléwnie ze wzgledu na to, Ze do hasel nie mozna stosowaé bardziej
rygorystycznych kryteriéw niz do innych rodzajéw oznaczen.

Z orzecznictwa Trybunalu wynika rzeczywiscie, Ze w celu dokonania oceny
odrézniajacego charakteru jakiegokolwiek znaku towarowego, bez wzgledu na jego
rodzaj, wymagane jest, aby pozwalal on rozpoznaé, ze dany towar pochodzi
z jednego okreslonego przedsigbiorstwa, a zatem odrézni¢ go od towardw
pochodzacych z innych przedsigbiorstw [zob. podobnie, odnoénie do art. 3 ust. 1
lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. majacej na
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celu zblizenie ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw
towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1), przepisu identycznego z przepisem art. 7
ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, ww. wyrok w sprawie Linde i in., pkt 42 i 47].

Trybunal orzekl ponadto, ze chociaz kryteria oceny odrézniajacego charakteru sa
takie same dla wszystkich rodzajéow znakéw towarowych, to w ramach stosowania
tych kryteriéw moze si¢ okazaéd, ze postrzeganie tych znakéw przez wlasciwy krag
odbiorcéw nie musi by¢ takie samo dla kazdego z tych rodzajéw, a zatem moze
okaza¢ sie trudniejsze wykazanie odrézniajacego charakteru niektérych rodzajéw
znakéw towarowych niz innych (zob. wyroki z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach
polaczonych C-456/01 P i C-457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. str. [-1725,
pkt 38, w sprawach polaczonych od C-468/01 P do C-472/01 P, Rec. str. [-5141,
pkt 36, oraz w sprawach polaczonych C-473/01 P i C-474/01 P Procter & Gamble
przeciwko OHIM, Rec. str. I-5173, pkt 36).

Nie mozna wykluczy¢, ze orzecznictwo wspomniane w poprzednim punkcie wyroku
moze stosowaé sie¢ réowniez do znakéw slownych majacych postaé hasta
reklamowego, takich jak znak towarowy w tej sprawie. Mogloby sie tak zdarzy¢
zwlaszcza w przypadku, gdyby podczas dokonywania oceny odrdzniajacego
charakteru tego znaku ustalono, ze posiada on funkcje reklamowg, polegajaca na
przyklad na zachwalaniu jakosci okre$lonego towaru, oraz ze funkcja ta nie jest
wyraznie drugorzedna w stosunku do domniemanej funkeji znaku jako takiego, czyli
gwarancji okre$lonego pochodzenia towaru. W takim przypadku organy wiadzy
moga rzeczywiscie uwzgledni¢ fakt, ze przecietny konsument nie jest przyzwy-
czajony do tego, zeby zaklada¢ pochodzenie towaréw na podstawie takich hasel (zob.
podobnie ww. wyroki Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 36).

Tym niemniej trudnosci, ktére mozna napotkaé¢ przy ustalaniu odrézniajacego
charakteru pewnych rodzajéw znakdéw towarowych, takich jak znaki majace postaé
haset reklamowych, ktére wynikaja z samej ich natury i ktére nalezy bra¢ pod uwage,
nie uzasadniaja nakladania szczeg6lnych kryteriéw uzupelniajacych lub zastepujg-
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cych kryterium odrdézniajacego charakteru w rozumieniu wykladni zawartej
w orzecznictwie, tak jak to zostalo przypomniane w pkt 32—34 niniejszego wyroku.
Tak wiec Sad Pierwszej Instancji slusznie stwierdzil niewaznos$é spornej decyzji ze
wzgledu na to, ze nakladala ona kryterium odmienne i bardziej rygorystyczne od
oceny odrdzniajagcego charakteru znakéw towarowych majacych postaé haset
reklamowych.

Sad Pierwszej Instancji, po slusznym odrzuceniu w pkt 43-45 zaskarzonego
orzeczenia utrzymanego w spornej decyzji kryterium oceny odrézniajacego
charakteru przedmiotowego znaku towarowego, postuzyl sie¢ w pkt 46 tego
orzeczenia innym kryterium, zgodnie z ktérym znak towarowy jest pozbawiony
odrdzniajacego charakteru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
jedynie wtedy, gdy wykaze sie, ze dane sformulowanie jest zwyczajowo uzywane
w przekazach handlowych, a w szczeg6lnosci reklamowych, czego nie sprawdzono
w spornej decyzji.

Rzeczywiscie, jezeli wykaze sie, ze dane sformulowanie jest zwyczajowo uzywane
w przekazach handlowych, a w szczegélnoéci reklamowych, zgodnie z art. 7 ust. 1
lit. d) rozporzadzenia nr 40/94, to wynika z tego, ze takie oznaczenie nie jest
odpowiednie, zeby odréznia¢ towary lub uslugi jednego przedsigbiorstwa od
towaréw lub ustug innych przedsigbiorstw i nie spelnia zatem podstawowej funkcji
znaku towarowego, chyba ze uzytek, ktéry czyniono z tych oznaczen lub wskazéwek,
pozwolil im nabra¢ rozpoznawalnego odrézniajacego charakteru, w rozumieniu
art. 7 ust. 3 rozporzadzenia nr 40/94 (zob. podobnie, odnoénie do identycznych
przepiséw znajdujacych sie w art. 3 ust. 1 lit. b) i d) oraz art. 3 ust. 3 dyrektywy
89/104 — ww. wyrok w sprawie Merz & Krell, pkt 37).

Niemniej jednak kazda z wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporzadzenia nr 40/94
podstaw odmowy rejestracji jest niezalezna od innych i powinna by¢ rozpatrywana
oddzielnie (zob. w szczegolnoéci ww. wyrok w sprawie Henkel przeciwko OHIM,
pkt 45 wraz z powolanym orzecznictwem).
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Zatem nie nalezy ogranicza¢ zakresu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94
jedynie do znakéw towarowych, dla ktdrych podstawa odmowy rejestracji jest art. 7
ust. 1 lit. d) tego rozporzadzenia, ze wzgledu na fakt, Ze s3 one zwyczajowo uzywane
w przekazach handlowych, a w szczegblnosci reklamowych.

Trybunal orzekl juz, ze rejestracja znaku towarowego skladajacego sie z oznaczen
lub wskazéwek, ktére sa ponadto uzywane jako hasla reklamowe, oznaczenia
dotyczace jakosci lub wyrazenia zachecajace do zakupu towaréw lub ustug objetych
tym znakiem, nie jest sama w sobie wykluczona ze wzgledu na tego rodzaju uzycie
(zob. ww. wyrok w sprawie Merz & Krell, pkt 40).

Ponadto z orzecznictwa wynika, ze odrdzniajacy charakter znaku towarowego
w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 oznacza, ze ten znak
pozwala rozpoznaé, iz towar, dla ktérego zglasza sie ten znak, pochodzi z jednego
okreslonego przedsigbiorstwa, a zatem odrézni¢ go od towaréw pochodzacych
z innych przedsiebiorstw i tym samym spelni¢ podstawowa funkcje znaku
towarowego (zob. podobnie szczegdlnoéci ww. wyroki w sprawie Procter & Gamble
przeciwko OHIM, pkt 32 wraz z powolanym orzecznictwem, oraz — odnoénie do
identycznego przepisu znajdujacego si¢ w art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 —
wyroki w sprawie Merz & Krell, pkt 37, i w sprawie Linde i in., pkt 40 wraz
z powolanym orzecznictwem).

Zgodnie z orzecznictwem odrdzniajacy charakter powinien by¢ oceniany z jednej
strony w stosunku do towaréw lub uslug, dla ktérych wnosi sie o rejestracje,
a z drugiej strony w stosunku do postrzegania przez wlasciwy krag odbiorcéw,
skladajacy sie z przecietnych konsumentéw tych towaréw lub ustug, wlasciwie
poinformowanych, dostatecznie uwaznych i rozsadnych (zob. w szczegdlnosci ww.
wyroki w sprawie Procter & Gamble przeciwko OHIM, pkt 33 wraz z powolanym
orzecznictwem).
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Z powyzszego wynika, ze odrézniajacy charakter znaku towarowego skladajacego sie
z oznaczen lub wskazéwek, ktére sa ponadto uzywane jako hasla reklamowe,
oznaczenia dotyczace jakosci lub wyrazenia zachecajace do zakupu towaréw lub
ustug objetych tym znakiem, takiego jak znak w niniejszej sprawie, powinien by¢
oceniany zgodnie z zasadami, ktére zostaly przytoczone w pkt 42 i 43 niniejszego
wyroku [zob. podobnie réwniez, odnosnie do takich znakéw towarowych, wyroki
Sadu Pierwszej Instancji z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie T-130/01 Sykes
Enterprises przeciwko OHIM (REAI PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Rec. str.
11-5179, pkt 20, oraz z dnia 3 lipca 2003 r. T-122/01 Best Buy Concepts przeciwko
OHIM (BEST BUY), Rec. str. 11-2235, pkt 21)].

Nalezy w tym wzgledzie ponadto odrzuci¢ argumentacje przytoczona przez Erpo,
wedlug ktérej art. 12 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94 stanowi ochrone konkurencji
wystarczajgca do tego, zeby uzasadnié¢ istnienie liberalnej praktyki dotyczacej
rejestracji, pozwalajacej w razie watpliwosci na ochrone zglaszanego znaku
towarowego. Ten argument zostal juz odrzucony przez Trybunal ze wzgledu na
to, Ze rozpatrywanie zgloszen nie powinno by¢ ograniczone do minimum, lecz ma
by¢ dokfadne i petne w celu uniknigcia rejestrowania znakéw towarowych w spos6b
nienalezyty oraz, w imi¢ pewnoéci prawa i dobrej administracji, zagwarantowania, ze
nie rejestruje si¢ znakow, uzywaniu ktérych mozna by sie skutecznie przeciwstawi¢
w sadzie (zob. podobnie wyrok z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel,
Rec. str. I-3793, pkt 58 i 59).

Orzekajac zatem w pkt 46 zaskarzonego orzeczenia, ze znak towarowy jest
pozbawiony odrdzniajacego charakteru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b)
rozporzadzenia nr 40/94 jedynie wtedy, gdy zostanie wykazane, iz dane
sformulowanie jest zwyczajowo uzywane w przekazach handlowych, a
w szczegblnoici reklamowych, czego nie sprawdzono w spornej decyzji, Sad
Pierwszej Instancji zastosowal kryterium nie odpowiadajace kryterium okre$lonemu
art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94.

Oznacza to, ze w tym punkcie Sad Pierwszej Instancji nieprawidlowo zastosowat
przepisy tego artykulu.
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W tych okoliczno$ciach OHIM ma podstawy utrzymywad, ze w tej czesci zaskarzony
wyrok obarczony jest naruszeniem prawa.

Tym niemniej nalezy stwierdzi¢, ze to naruszenie nie ma wplywu na rozstrzygniecie
sporu.

W istocie, jak wynika to z pkt 37 niniejszego wyroku, w oparciu o pkt 43-45
zaskarzonego orzeczenia slusznie stwierdzono niewazno$¢ spornej decyzji ze
wzgledu to, iz rejestracji znaku towarowego odmoéwiono na podstawie biednego
kryterium, opisanego w pkt 30 i 31 tej decyzji, dotyczacego odrdzniajacego
charakteru w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporzadzenia nr 40/94, tj. braku
dodatkowego elementu wyobrazni lub fantazji.

Wynika z powyzszego, ze pomimo naruszenia prawa stwierdzonego w pkt 48
niniejszego wyroku, sentencja zaskarzonego orzeczenia jest uzasadniona.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, jezeli uzasadnienie wyroku Sadu Pierwszej
Instancji jest niezgodne z prawem wspdlnotowym, lecz jego sentencja znajduje inne
podstawy prawne, odwolanie zostaje oddalone (zob. m.in. wyrok z dnia 30 marca
2000 r. w sprawie C-256/97P VBA przeciwko Florimex i in., Rec. str. I-2061, pkt 121
wraz z powolanym orzecznictwem).

Wobec tego podniesiony zarzut jest bezskuteczny, a odwolanie zostaje oddalone.

I - 10069



54

55

WYROK Z DNIA 21.10.2004 v. — SPRAWA C-64/02 P

W przedmiocie kosztow

Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, majacym zastosowanie do postepowania
odwolawczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami zostaje obcigzona, na
zadanie strony przeciwnej, strona przegrywajaca sprawe. Poniewaz Erpo wniosta
o obcigzenie OHIM kosztami postepowania, a OHIM przegral sprawe, nalezy
obciazy¢ go kosztami postepowania.

Zgodnie z art. 69 § 4 akapit pierwszy regulaminu Zjednoczone Krélestwo pokrywa
koszty wlasne.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal orzeka, co nastepuje:

1) Odwotanie zostaje oddalone.

2) Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe
i wzory) zostaje obciazony kosztami strony skarzacej.

3) Zjednoczone Krélestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Péinocnej pokrywa
koszty wlasne.

Podpisy
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